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Summary

Trademark law has always been territorially limited by its nature which has
lead to the situation where the protection, granted to the owner of the right
to a specific mark, has been limited to that specific territory. This territorial
aspect has proven to be hard to reconcile with the borderless and ubiquitous
nature of the Internet. In this thesis | have examined and discussed issues
that arise in regard to cross-border trademark infringement on the basis of
two different areas of law: trademark law and private international law.

The protection granted to the proprietor of a trademark is the ability to
prohibit others from using marks or signs that are either identical or
confusingly similar to the mark owned by the proprietor. The Internet has
however created new possibilities for parties seeking to use trademarks,
whether it is in the form of a domain-name, the use of so called metatags in
websites or as registered keywords in a search engine’s advertising-service.
In 2010 the European Court of Justice came to examine cases concerning
the latter, where parties had registered keywords that were identical to a
trademark owned by a competitor. The court found that such use of a
keyword could constitute trademark infringement, if it would have an
adverse effect on the functions of the trademark. In this thesis I discuss the
scope and other possible areas of use for the case law developed by the court
of justice regarding the use of keywords and trademark infringement.

The territorial nature of trademark law has in turn meant that it has been
possible for similar or identical trademarks to be registered in two different
countries, while owned by two different proprietors. An infringement of the
other owner’s right would only occur if the use of a trademark could have
taken place within the territory of the other protected mark. This act of
localisation becomes complicated when the use of the mark has taken place
on the Internet, but the case law that has emerged suggests that there has to
be some form of connecting factor in order to link the use of a trademark to
a specific territory. One such requirement would be that the website must be
“directed” at the country in question.

The difficulty of connecting use on the Internet to the physical world has in
turn complicated matters related to private international law. In the thesis I
examine and discuss issues related to jurisdictional matters under the
Brussels 1 Regulation. One such question is how the rules relating to the
assignation of jurisdiction to national courts should be interpreted in light of
acts which have taken place on the Internet. There is also the matter of
courts being able to provide an efficient balance between the need for
foreseeability and legal certainty for both parties facing a legal process. I
have argued in favour of a more tempered approach to personal jurisdiction
when it comes to actions undertaken on the Internet, given that too lenient
rules for establishing jurisdiction could end up as the subject of misuse.



Sammanfattning

Varumadrkesratten har alltid varit territoriell till sin natur, vilket har inneburit
att skyddet som en innehavare av rattigheten ges enbart har varit begrénsat
till ett specifikt land. Denna territorialitet har visat sig vara svar att forena
med Internets grénslosa och allestddes narvarande natur. | denna uppsats har
jag utrett och diskuterat fragor som uppkommer vid gransoverskridande
varumarkesintrang utifran tva rattsomraden: varumarkesratten och den
internationella privat- och processratten.

Det varumaérkesrattsliga skyddet innebdr att en réattighetsinnehavare har
mojligheten att hindra andra fran att anvanda kannetecken som &r identiska
eller forvaxlingsbara med rattighetsinnehavarens maérke. Internet har dock
skapat nya mojligheter for parter att anvanda varumaérken, vare sig det ar i
form av doménnamn, s.k. metataggar i hemsidor eller som registrerade
nyckelord i en s6kmotors annonstjanst. Under 2010 kom EU-domstolen att
prova flera mal rérande det sistnamnda, dar parter hade registrerat nyckelord
som var identiska med en konkurrents skyddade varuméarke. Domstolen
fann att ett sddant anvandande av nyckelord skulle kunna anses gora intrang
i en varumarkesrattslig rattighet, under forutsattningen att det skadade nagon
av varumarkets funktioner. | uppsatsen diskuterar jag omfattningen och
andra eventuella appliceringsomraden for EU-rattens praxis rérande
nyckelord pa annan varumarkesanvandning som har gjorts genom Internet.

Varumarkesrattens territorialitet har samtidigt inneburit att det inte har
funnits nagot hinder fran att liknande varumarken kan ha skilda
rattighetsinnehavare i olika lander. Ett intrang i den andres rattighet skulle
bara ske ifall varumarkesanvandningen kan lokaliseras till det territorium
dar skyddet existerar. Denna lokalisering forsvaras av Internet, men den
praxis som har vuxit fram innebar att det maste finnas nagon anknytande
faktor for att en handling skall kunna kopplas till ett territorium. En sadan
bedémningsgrund &r att en hemsida skall anses rikta sig” mot landet ifraga.

Svarigheten med att soka koppla samman handlingar som skett pa Internet
har pa samma sétt inneburit svarigheter inom den internationella privat- och
processratten. | uppsatsen redovisas och diskuteras reglerna for domsrétt i
Bryssel 1 forordningen och dess tillamplighet pa varumérkesréttsliga
intrang. En sadan fraga ar hur regler om domstolars jurisdiktion skall tolkas
nar det ror sig om handlingar som har skett pa Internet och hur
domsrattsregler pa ett effektivt sett kan skapa en balans mellan
forutsagbarhet och rattssékerhet. 1 denna uppsats argumenterar jag for en
mer restriktiv tillampning av reglerna om domsratt, da en alltfér generos
tillampning kan komma at missbrukas.



Forord

Det ar en valdigt underlig kansla att fem ar av studier nu nar sitt slut. Finns
det egentligen nagot enkelt satt att summera det som ska vara slutresultatet
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sentimental? Det & manga som fortjanar att tackas och alla kan tyvér inte
namnges.

Tack till Lovisa, Jonas och Emil fér extensiv ”gruppterapi” i form av ett
oandligt antal kafferaster. Utan er hade jag troligtvis blivit galen.

Tack till Philip och Zackarias for att ni tog er an den otacksamma uppgiften
att korrekturlésa denna uppsats.

Tack till min handledare UIf Maunsbach for vérdefull hjalp och feedback
under uppsatsens gang.

Stort tack till alla andra vanner som gjort denna tid i Lund till en underbar
upplevelse.

Tobias Carlsson

Lund 7 januari 2013.



Forkortningar

Bryssel 1
EG
EU

OHIM

PK
TMA 1994
Varumarkesdirektivet

WIPO

VmL

Férordning (EG) nr 44/2001
Europeiska Gemenskapen
Europeiska Unionen

Office for Harmonization in the
Internal Market (Trade Marks and
Designs)

Pariskonventionen fran 1883
Trade Marks Act 1994

Direktiv 2008/95/EG

World Intellectual Property
Organization

Varumarkeslag (2010:1877)



1 Inledning

1.1 Introduktion

I dagens samhélle omges vi standigt av varumarken av olika slag.
Innehavarna av varumarkena kan vara allt fran ett litet lokalt foretag till ett
multinationellt foretag vars varumarke omedelbart skulle kdnnas igen var du
an ar i vérlden.

Ett varumarkes huvudsakliga syfte &r att gora det mojligt for konsumenten
att sarskilja en produkt fran andra och pa ett klart satt harleda varifran
produkten har sitt ursprung. Kunder utvecklar med tiden lojalitet och tilltro
till ett visst varumarke som en stampel av kvalitet eller som ett uttryck for
en speciell livsstil.

Varumarkesratten har alltid varit praglad av territorialitet. Innehavaren av ett
varumarke kan enbart hindra andra fran att anvénda det skyddade
kannetecknet inom samma territorium som skyddet existerar i. Det har
samtidigt inte funnits nagot hinder for att tva olika parter, i tva olika lander,
kan vara agare till sasmma varumarke och ibland ocksa anvanda market for
liknande produkter. Innan Internet etablerades fanns det véldigt lite friktion
mellan dessa parallella réttigheter. 1 den analoga vérlden kunde
rattighetsinnehavarna kontrollera hur varumérket anvéndes i annonser,
tidningar, tv-reklam eller dylikt. Pa Internet ar det inte alls lika enkelt att
kontrollera spridningen av en viss typ av information till ett begransat
omrade: ar informationen val ute i cyberrymden ar det valdigt svart att
kontrollera dess fortsatta spridning.

P& samma satt som vid alla storre skiftningar i informationsteknologi har
Internet inneburit nya anvandningsomraden for varumarken: fran hemsidor
till annonser pa sokmotorer eller som dolda koder i en webbplats. Detta har
dock inneburit att domstolar runtom i vérlden har tvingats forsoka anpassa
regler som ursprungligen skapades for den analoga vérlden till Internet. Pa
senare tid har bland annat EU-domstolen varit valdigt aktiv vad galler att ta
itu med komplikationerna som uppstar vid Internetrelaterade
varumarkesintrang.

1.2 Syfte och problemformulering

Internets gransldsa natur har komplicerat fragor bade vad galler kontrollen
och spridningen av varumarken. | denna uppsats ska jag fokusera pa
intranget i den ensamratt som innehavaren av ett varumarke har eller mer
specifikt pa den bedémningen som gérs huruvida intrang faktiskt har skett
eller inte. Detta kommer att goras utifran tva skilda, men anda
sammankopplade, rattsliga  omraden:  varumérkesratten och  den
internationella privat- och processratten.



Nar ett varumarkesintrang har skett via Internet kan det uppsta flera fragor.
For det forsta ska jag undersoka varumarkets skyddsobjekt, hur dessa har
utvecklats, hur den varumarkesrattsliga intrangsbedémningen gors och sist
hur den har applicerats pa intrang som har skett pa Internet. For det andra
ska jag utreda hur man ska beddma allokeringen av jurisdiktion och vilka
faktorer som ska avgora var en part kan véacka en talan for ett intrng i en
rattighet som ar knuten till ett visst territorium, nar intranget i sig skett i det
relativt gransldsa Internet.

Genom att belysa skillnaderna mellan dessa tva huvudkategorier hoppas jag
kunna diskutera de problem detta kan skapa for rattighetsinnehavare som
vetande, eller ovetande, kan inkrakta pa en annan rattighetsinnehavares
intressen. Jag kommer vidare att fora en diskussion de lege ferenda om hur
jag anser att rattslaget borde utvecklas.

Denna uppsats kan anses riktad till en lasare utan expertkunskaper inom
internationell privat- och processrétt eller varumarkesratt, varfor grunderna
for dessa kommer att redovisas for att forsoka ge en fullstandig bild av
amnet. For att exemplifiera problematiken i de olika omradena ska jag
anvanda mig av féljande scenario, som jag genomgaende kommer att
aterkoppla till i uppsatsen.

e Foretaget Angus Computers, med domicil i England, anvénder
varumirket "CERNUNNOS”, registrerat i Storbritannien, for
antivirusprogram (Klass 9) som de séljer pa sin hemsida,
anguscomp.co.uk. Spraket ar pa engelska och priser anges i pund
sterling (£) och amerikanska dollar ($). Angus Computers har
registrerat nyckelordet ”Cernunnos” och “Cernunnos Antivirus”
genom Google AdWords péa google.com och google.co.uk.

e Foretaget Cernunos Tech, med domicil i Tyskland, anvénder
varumarket ”Cernunos”, registrerat i Frankrike, Osterrike, Irland
och Tyskland, for produktion och férsdljning av datorer och
datortillbehor (Klass 9). Cernunos Tech ar dgare av domannamnen
for respektive nationell toppdoman (Cernunos.de, .au, .fr och .ie)
samt .com. Spraket pa hemsidorna ar de inhemska spraken for
respektive nationell toppdomaén, samt engelska pa .com-domanen.
Priser pa produkterna anges i euro (€), pund sterling (£) och
amerikanska dollar (3$).

1.3 Avgransning

Det 4r manga omraden som jag har avgransat mig bort fran for att kunna
fora en koncentrerad diskussion kring  gransoverskridande
varumarkesintrang. Inledningsvis kan namnas att jag i detta arbete inte
kommer att behandla fragor som ror registrering, inarbetning eller pa annat
sétt uppkomsten av det varumarkesréttsliga skyddet i storre utstrackning an
att det aktualiseras for att definiera skyddsomradet for ensamrétten.
Uppsatsen kommer vidare att fokusera pa behandlingen av nationella



varumarken, darfor kommer jag ej att beréra gemenskapsvarumarken i en
annan man &an nar praxis rorande dessa har varit relevanta for
rattstillampningen av nationella marken. Trots detta ska jag fokusera primart
pa EU-ratten, da harmoniseringsarbetet pa varumarkesrattens omrade har
varit extensivt.

I denna uppsats kommer jag inte heller att diskutera de eventuella
lagvalsproblemen som normalt uppkommer i tvister av gransoverskridande
karaktar, detta bygger pa som namnt att det inom den Europeiska Unionen
har skett ett extensivt harmoniseringsarbete vad galler de nationella lagarna
rorande varumarkesratten. Jag kommer ej heller att behandla fall som
handlar om tvister rérande licensavtal och andra nyttjanderéttsavtal om
varumarken och de bestdmmelser som berdrs av dessa situationer.

1.4 Metod och Material

| denna uppsats har jag tagit min utgangspunkt i sedvanlig rattsdogmatisk
metod. Detta har inneburit att underlaget for detta arbete primért har bestatt
av traditionella juridiska kallor sasom doktrin, lagtext och rattspraxis.
Omradena som ar i fokus i detta arbete har utvecklats genom Europeiska
Unionens forsorg och darfor ar de EU-réttsliga kallorna och uttalanden och
diskussioner i doktrinen rérande dessa viktiga.

Eftersom detta arbete har baserats pa en gransoverskridande fragestallning
har det lampat sig att stundtals ga in och undersoka appliceringen av de EU-
rattsliga reglerna i de nationella domstolarna. Pa liknande sétt har nationell
lag atergivits i den man den kan syfta till att exemplifiera implementeringen
av direktiven om varumaérkesrétt i nationell lagstiftning, séarskilt nar det ror
sig om de fakultativa reglerna. Det bor markeras att jag framst kommer att
utga fran det senaste direktivet som behandlar varuméarkesratten

De omraden och fragestallningar jag har valt att soka besvara ar under
utveckling och mycket har skett pd omradet bara de senaste aren. Darfor har
jag stravat efter att anvanda aktuell och ofta internationell litteratur for att
darigenom pa béasta satt aterspegla det existerande rattslaget (de lege lata).
Manga av de viktigare rattsfallen fran EU-domstolen &r nya och darfor
mindre klargjorda. Utifran dessa avgoranden har jag forsokt fora en
diskussion for att tolka deras potentiella effekt och jag for &ven en viss
argumentation gallande i vilken riktning utvecklingen borde ske (de lege
ferenda).

Det bor ndmnas att fragan om varumarkesintrang pa Internet och
jurisdiktion har diskuterats flitigt &nda sedan 2000-talets borjan.
Diskussionen som fordes bland annat av Maunsbach och Bettinger & Thum
tog sin utgangspunkt i ett kontroversiellt franskt rattsfall. Aven om rattslaget
har klarnat nagot pa jurisdiktionens omrade har jag anda valt att anvanda
mig av vissa argument som jag menar fortfarande &r aktuella for rattslaget
som det star sig idag. Fawcett & Torremans har vidare anvants flitigt som



kéallmaterial, da de pa ett genomgripande satt diskuterat problematiken kring
immateriella rattigheter och internationell privat- och processratt.

Varumarkesintrang via Internet har provats i en rad fall fran EU-domstolen
de senaste aren. Dessa har varit viktiga kéllor i denna uppsats. Dessutom har
jag anvéant mig av svensk doktrin som Levin och Bernitz for att redogdra for
grunderna i varumarkesrétten.



2 Varumarkesrattens grunder

2.1 Inledande kommentar

Nya sétt att bruka varumarken har utvecklats i och med Internet. Detta har
skapat nya satt for foretag att marknadsfora och sprida sig sjélva och detta
omfattar dven anvandningen av varumérken, som i sin tur har utvecklats. De
regler som redovisas i detta kapitel utgor dock fortfarande grunderna till den
bedémning som gors aven nar ett intrang har skett pa Internet.

Immateriella rattigheter har lange varit underkastade den s.k.
territorialitetsprincipen, vilket betyder att immateriella réttigheter ar
territoriellt begransade. Detta innebar att genom registrering i ett land far
rattighetsinnehavaren en ensamrétt att anvanda detta marke eller
kénnetecken som  ar begransad  till  registreringslandet.'  En
engelskregistrerad rattighet fér market Cernunnos ér giltig enbart i England
och en tyskregistrerad rattighet till market Cernunos dar enbart giltig i
Tyskland. Om det engelska och det tyska varumérket handlar om samma
slags varor kan respektive rattighetsinnehavare hindra den andre fran att
bruka varumarket i skyddslandet.?

Med andra ord existerar endast denna registrerade rattighet inom territoriets
granser.® Varumarkesskyddet innebar att ingen annan &n det skyddade
kannetecknets innehavare har ratt att anvanda ett tecken som kan anses som
forvéaxlingsbart med det skyddade k&nnetecknet. Detta skydd skapar dock
inte ndgot absolut monopol for varumarket, utan skyddet omfattar enbart
varor av samma eller liknande slag som varumarket ar inarbetat eller
registrerat for.* Klassificeringen av produkt- och tjanstegrupper som
innefattas i olika omraden behandlas av Nicearrangemanget fran 1967, som
idag har 83°> medlemsstater. Vid registrering ska sokanden ange den eller de
klasser som registreringen avser.°

Det moderna skyddet for industriella réttigheter (vari varumérken innefattas)
kom genom Pariskonventionen (I?K).7 | PK regleras fragorna om
varuméarken i artikel 6 och 6"-6%P%* Dessa regler utgér en kompromiss
mellan konventionens huvudprincip om territorialitet och ld&ran om

1 U. Bernitz & G. Karnell m.fl., Immaterialratt och otillbérlig konkurrens, 12:e upplagan
(Jure AB, Stockholm 2011) s. 11.

> M. Norrgard, Immaterialrattens territorialitet, JFT 4-5/2005 ss. 572-584, pé s. 572.

¥ U. Maunsbach, Svensk Domstols behérighet vid gransoverskridande varumarkestvister —
sarskilt om Internetrelaterade intrang (Intellecta DocuSys, Lund 2005) s. 38.

* Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 237.

> http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty id=12 senast besokt
2012-01-05.

® Maunsbach (2005) s. 41.

" pariskonvention av 1883 inom det industriella rattsskyddet jamte otillborlig konkurrens.



http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=12

varumarkens universalitet.® Universalitetsprincipen innebar att rattighetens
bestand eller skyddsomfang ska bestdmmas utifran ursprungslandets lag (lex
originis), som ar det land dar rattigheten har uppkommit.® De territoriella
begrénsningarna till trots ska ett utomlands registrerat varumarke som &r
vélkant ocksa respekteras i andra medlemslander till konventionen, detta
foljer av artikel 6°°. Denna regel syftar till att motarbeta fall av
internationella ”varumirkesstolder”. *°

EU har varit valdigt aktivt i harmoniseringsarbetet pa varumarkesomradet.
Detta har skett genom inforandet av ett flertal direktiv for att skapa en
gemensam grund pa varumarkesrattens omrade, nu senast med direktiv
2008/95/EG om tillndrmningen av medlemstaternas varumarkeslagar
(harefter kallat "varumirkesdirektivet”).!!

Principen om att vélkanda varumarken behover ett mer omfattande skydd
(som skapades i artikel 6”° PK) &terfinns i varumarkesdirektivet i artikel
4(2)(d). Preambeln till direktivet understryker i punkt 10 att for att effektivt
kunna skydda den fria rorligheten av varor och tjanster, ansags det vara av
“avgorande betydelse att sdkerstélla att registrerade varumérken har samma
rattsliga skydd i alla medlemsstaterna”. Det sdgs vidare i punkten att detta i
sig inte hindrar medlemsstaterna fran att gora en egen bedémning av
omfattningen av skyddet som ges at kdnda varumarken.

2.2 Skyddsobjekt

Varumarken utgor forbindelseldénken mellan ett foretag och dess kundkrets.
| sig sjalvt ar varumarket enbart en symbol, som saknar ett sjalvstandigt
varde och mening om det rycks ifran sin kommersiella miljé. Till skillnad
fran andra immateriella rattigheter som upphovsratten eller patentratten
skyddas inte denna réattighet pa grund av sitt eget varde som t.ex. ett litterart
verk eller en uppfinning. Levin uttrycker det synnerligen vél nér hon sager
att varumarket blir nagot eller far sitt eget varde forst i en kommersiell
miljo.*? Varumarkets grundlaggande funktion enligt resonemanget i Canon-
fallet'® &r att garantera slutanvandaren varans eller tjanstens ursprung, sé att
varumarket gor det mojligt for konsumenten att sarskilja varan fran andra
varor med ett annat ursprung.'*

Den centrala funktionen av denna forbindelseldnk &r av marknadsstyrande
art. Genom foretagets reklamatgarder blir market en lank till kundkretsen.

8 M. Levin, Larobok i Immaterialratt. Upphovsrétt, Patentratt, Ménsterrétt,
Ké&nnetecknesratt — Sverige, EU och internationellt, 10:e upplagan (Norstedts juridik,
Stockholm 2011) s. 387.

% Norrgard (2005) s. 574.

1% evin (2011) s. 387f.

1 Det bér noteras att detta direktiv ar en uppdaterad version av ”Radets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar”.

2 evin (2011) s. 409.

13 £-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

14 Canon punkt 28.

10



Ar market kant har det en typiskt utpekande funktion, dvs. kunden antar att
varor belagda med det méarket har sitt ursprung fran foretaget. Vid okanda
marken har den snarare funktionen av individualisering: att foretagets
produkt darmed &r av en viss typ eller art. Men det kanske viktigaste ar att
varumarken har en rent faktisk garantifunktion. Foretag gor i de flesta fallen
sitt yttersta for att bibehalla kvaliteten hos markta varor, annars far
varumarket som sadant ett daligt rykte. Att varumarken har en
garantifunktion har uppmarksammats av EU-domstolen i Ideal Standard-
fallet’®. Dar framholls att en av forutsattningarna for att varumarken ska
fylla sin ratta funktion ar att market ifraga kan utgéra en garanti for att de
markta varorna ar framstallda under kontrollen eller granskningen av en viss
naringsidkare, som &r ytterst ansvarig for kvaliteten.™

2.3 Vad kan vara ett varumarke?

I varumarkesdirektivet artikel 2(2) anges att ’[e]tt varumarke kan utgoras av
alla tecken som kan aterges grafiskt, sérskilt ord, inbegripet personnamn,
figurer, bokstaver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning,
forutsatt att tecknen i fraga kan sarskilja ett foretags varor eller tjanster fran
andra foretags”. Den vanligaste mérkestypen ar ordmarken, som utgor cirka
tvd tredjedelar av alla registrerade marken.’” Levin noterar att denna
upprakning i sig visserligen inte gor nagot ansprak pa att vara uttmmande
dé den inleds med ’sdrskilt”. Den huvudsakliga begrdansningen &dr dock att
det registrerbara objektet maste vara kapabelt att aterges grafiskt, dvs. det
ska kunna uppfattas med synsinnet och reproduceras pa papper, vilket i stort
4ndé begransar ett varumarke till de uppraknade typerna.'®

Detta krav pa grafisk representation &r mahanda inte lika strikt som det vid
forsta anblicken kan verka. Det forsta fallet dar EU-domstolen behdvde ta
stéllning till mer okonventionella varumérken var Sieckmann mot Detusches
Patent- und Markenamt'®. Ansokan géllde en doft: lukten av
“metylinnamat”, vilket den sokande beskrev som en “balsamisk-fruktig doft
med en latt anstrykning av kanel” och angav dven en kemisk formel for att
beskriva parfymen.

Domstolen kom fram till att ett varumarke kunde besta av ett tecken eller
marke som av sig sjalvt inte kunde uppfattas visuellt (sasom en lukt), under
antagandet att det kunde aterges i grafisk form. Domstolen lyfte fram att
denna forutsattning baseras pa att atergivning maste vara klar, precis,
fullstdndig i sig sjélv, lattillgdnglig, tydlig, bestdndig samt objektiv.

MacQueen m.fl. hanvisar till dessa kriterier som “The Sieckmann seven”.?°

15C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danzinger mot Ideal-Standard
GmbH och Wabco Standard GmbH.

1% evin (2011) s. 409f.

7 Levin (2011) s. 414.

8 | evin (2011) s. 412 .

19.£-237/00 Sieckmann mot Detusches Patent- und Markenamt

%0 H. MacQueen & C. Waelde m.fl., Contemporary Intellectual Property. Law and policy,
2:a upplagan (Oxford University Press, Oxford 2011) s. 604f.
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Domstolen fann att en doft inte kunde registreras, eftersom en grafisk
atergivning av ett dofttecken inte kunde anses uppfylld genom en kemisk
formel, skriftlig beskrivning med ord, en deponering av ett doftprov eller en
kombination av dessa faktorer.?!

Huruvida farger kan registreras som ett varumarke behandlades i Libertel
Groep BV mot Benelux-Merkenbureau®, déar sékanden énskade registrera
fargen orange for telekomtjanster. Domstolen menade att en farg, for en
specifik varu- eller tjanstegrupp, skulle kunna ha en sarskiljningsformaga
och registreras enbart under forutsattningen att fargen uppfyller de kriterier
som uppstalldes i Sieckmann. For tillfallet har bland annat Deutsche
Telekom registrerat en farg for telekomtjanster.?

2.3.1 Varumarkets sarskiljningsformaga

En av de grundlaggande forutsattningarna for skapandet av ett réattsligt
skydd for ett mérke ar att det kdnnetecken som ska skyddas kan anses dga en
sarskiljningsformaga.?* Ett marke kan besitta en sérskiljningsférméga pé tva
satt: antingen ar market sarskiljbart till sin natur eller sa uppnar market
sarskiljningsformaga genom sin anvandning kopplat till en specifik produkt
eller tjanst. Ett pahittat ord som KODAK for kameror ar ett exempel pa ett
marke med naturlig sarskiljningsformaga. APPLE kanske inte kan anses
vara sarskiljande for &ppelforsaljning, men det kan daremot vara ett
sarskiljande marke vid forsaljningen av datorer.?

For det forsta innebar kravet pa sarskiljningsférmaga att ett fungerande
varumarke har ett eller annat inneboende eller forvarvat sardrag.
Kénnetecknet ska uppna en distinktivitet, dvs. det ska kunna sarskiljas fran
ovriga méarken. Varumarken som saknar distinktivitet kan oftast bli
deskriptiva, med andra ord beskriver de enbart varan eller tjdnsten som
sadan. | sarskiljningskravet ligger en stravan efter att enskilda aktorer inte
ska fa monopolisera vanliga ord eller symboler som férekommer naturligt i
sprakbruket. % Ser vi till varumarkesdirektivet forbjuds varumarken att
registreras om de enligt artikel 3(1)(c) endast bestar av tecken som visar
varornas eller tjanstens art, kvalitet etc. Pa liknande satt forbjuds
varumarken som endast bestar av tecken eller upplysningar som kommit att
bli en sedvanlig beteckning for varan enligt artikel 3(1)(d).

Det bor dock uppmarksammas att ett varumarke som ar deskriptivt anda kan
uppna sarskiljningsformaga pa andra satt, till exempel genom att
allmanheten lar sig att associera market med en citronformad flaska for

2! Sieckmann mot Detusches Patent- und Markenamt

22 C-104/01 Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau.

¥ MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 605f.

24 Se artikel 2 varumérkesdirektivet, 1 kap 4 § varumarkeslag (2010:1877, harefter VmL),
artikel 3(1)(b) Trademarks Act 1994 (harefter TMA 1994).

% C. Colston & K. Middleton, Modern Intelletual Property Law, 2:a upplagan (Cavendish
Publishing, London 2006) s. 521.

% Levin (2011) s. 419.
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citronjuice. Pa liknande satt kan det motsatta ske, att ett varuméarke som en
gang uppnatt sarskiljningsformaga med tidens gang kan bli deskriptivt till
sin natur, da det genom sin framgang har blivit en synonym for den
specifika typen av vara.?’

Bedomningen av ett varumarkes sarskiljningsformaga gors utifran en
fingerad genomsnittskonsument som kan anses vara “normalt informerad
samt skiligen upplyst.”®® Det &r viktigt att notera att ett markes
sarskiljningsformaga i sin tur kan vara starkt beroende av den nationella
sprakliga traditionen. Det finns inte nagot hinder i varumarkesdirektivets
artikel 3(1)(b) och 3(1)(c) att ett nationellt varumérke registreras for ett ord
som pé ett annat sprak kan sakna sarskiljningsformaga.?

Ett viktigt fall i sammanhanget ar EU-domstolens avgdrande i Baby-Dry-
fallet®®. Ansokan om registreringen av gemenskapsvaruméarket Baby-Dry for
blgjor avslogs av OHIM. Baby-Dry uppfattades ha en for liten
sarskiljningsformaga och det argumenterades att detta uttryck borde kunna
utnyttjas av varje blojtillverkare.®* EU-domstolen menade dock att vid
bedémningen av en ordkombinations sérskiljningsformaga vore det i fallet
lampligt att utga fran en engelsksprakig konsuments synvinkel. Fragan blev
da huruvida ordet Baby-Dry kunde forstas som ett normalt satt att beskriva
varan eller dess egenskaper i allmant sprakbruk. Trots att orden var for sig
ingdr i uttryck som anvands for att beskriva funktionen, utgjorde de
sammantaget en ovanlig sprakform och kunde darmed inte anses ha en
deskriptiv funktion sett sida vid sida. Beteckningen kunde alltsa registreras
som ett varuméarke.*?

Detta utvidgande av sarskiljningsrekvisitet har dock sndvats in i senare
rattsfall. Wrigley mot OHIM*® handlade om en ansékan om registrering av
varumarket ”Doublemint” for tuggummin. Prévningen kom att handla om
kombinationen av tva ord som kan anses som vanliga. Domstolen fann att
ett marke kan véagras registrering om “atminstone en av dess potentiella

betydelser avser en egenskap hos de berdrda varorna eller tjinsterna.”.**

Marken som ursprungligen saknar sarskiljningsformaga kan genom sin
anvandning i ett senare skede erhalla en sadan, se t.ex. artikel 3(3)
varumarkesdirektivet. Genom att ett tecken eller dylikt faktiskt anvands som
ett varumarke kan ndmligen allménheten ges uppfattningen att tecknet ar ett
varumarke. Né&r det ska provas huruvida ett varumérke har forvdrvat
sarskiljningsformaga gors en samlad bedomning dar hansyn tas till

2" Colston & Middleton (2006) s. 521, exempel pé sadan “varumirkesdegeneration” ir bl.a.
Dynamit, Heroin, Windsurfing.

%8 C-210/96 Gut Springenheide & Tusky mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt,
dberopat i C-468/01 Proctor & Gamble mot OHIM, Levin (2011) s. 419.

2% C-421/04 Matratzen Concord mot Hukla Germany SA.

%0 C-383/99 P Baby Dry mot OHIM.

31 evin (2011) s. 420.

%2 Baby Dry punkt. 42-44.

%3 -191/01 Wrigley mot OHIM.

 Wrigley mot OHIM 32.
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varumarkets marknadsandel, hur ofta, hur l1ange och inom vilka geografiska
omraden som market har anvants, storleken pa investeringar som gjorts i
market samt andelen i omsattningskretsen som kanner till market.®

2.4 Varumarkesskyddets omfattning

Den ensamratt som ges till innehavaren av ett varumarke innebér att ingen
annan an &garen av réattigheten har ratt att i naringsverksamhet anvanda ett
med det skyddade market forvaxlingsbart sddant.® Huvudregeln &r att
varumarken ar forvéxlingsbara om de: a) antingen ar identiska eller liknar
varandra (mérkeslikhet), och b) omfattar varor eller tjanster av liknande slag
(varulikhet). Rattighetsinnehavaren har mojligheten enligt
varumarkesdirektivets artikel 5 att forbjuda tredje man som inte har
innehavarens samtycke att i ndringsverksamhet bruka tecken som &r
identiska med varumérkestecknet for varor och tjanster av samma slag.
Detta innebar alltid att markena ar forvaxlingsbara, vilket inte kraver nagon
vidare bedomning. Innehavaren kan &ven forbjuda annan fran att i
naringsverksamhet bruka tecken som genom sin likhet med varumérket och
likheten med de varor som det anvands for, ger upphov till en risk for
forvaxling, vilket inbegriper risken for association mellan innehavaren och
den som anvénder tecknet. ¥

Den som inkraktar pa rattighetsinnehavarens ensamratt  begar
varumarkesintrang. Levin noterar att det typiska intranget bestar i att nagon
anvander varumarket pa en vara eller i reklam utan att ha erhallit tillstand
frdn markesinnehavaren, som i sin tur riskerar att allvarligt skadas.®®
Ensamrattens innebdrd &r ett forbud mot olovligt utnyttjande. Den kan inte
aberopas mot nagon som tar bort ett varuméarke fran en vara innan den
omsatts, savida det inte finns en avtalsrattslig forpliktelse om motsatsen.

Varumarkesinnehavaren har saledes mojligheten att hindra andra fran att
bruka ett forvaxlingsbart kannetecken. Anvandningen av ett registrerat
varumarke kan da potentiellt utgora intrang i ratten till ett tidigare registrerat
varumarke. Denna ensamrétt ar begransad pa tva satt: for det forsta omfattar
den enbart vissa (forvaxlingsbara) maéarken, for det andra omfattar
ensamratten bara en viss typ av anvandning av kannetecknet.*°

% C-353/03 Nestlé mot Mars, Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 265f.

% Se artikel 5 varumérkesdirektivet, 1 kap 10 § VmL, artikel 10 TMA 1994.

¥ Levin (2011) s. 434, se artikel 5(1)-(2) varumérkesdirektivet.

% Levin (2011) s. 435f.

% Levin (2011) s. 437, jfr dock C-46/10 Viking Gas A/S mot Kosan Gas A/S dar en
innehavare av en ensamlicens for ateranvandbara kompositglasflaskor inte kunde motséatta
sig att flaskorna ldmnades in, av konsumenten, till tredje man som mot betalning fyllde
dessa med gas fran andra leverantorer.

“ Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 271.
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2.4.1 Forvaxlingsbeddmningen

Tva méarken kan enbart vara forvaxlingsbara om de &r sa lika varandra att de
kan forvaxlas och att de darutéver, enligt huvudregeln, anvands for att
kanneteckna samma eller liknande typ av varor eller tjanster.** Preambeln
till  varumarkesdirektivet punkt 11 ger en viss fingervisning om
bedomningen av “forvéixling”. Déar star det att fragan ska beddmas mot
bakgrund av flera faktorer, sarskilt i hur hog grad market ar kant pa
marknaden, den association som det framkallar, graden av likhet mellan
market och tecknet samt mellan de aktuella varorna eller tjansterna.

| det fallet att bade varuméarkena och de varor eller tjanster som de
symboliseras av dr identiska ska marken 1 princip alltid anses
forvaxlingsbara.** Enligt EU-domstolen ska detsamma galla dven om
markena visserligen inte ar identiska men innehaller s minimala avvikelser
att dessa vid en helhetsbeddmning kan undgd konsumenternas blickar.*®
Markes- och varulikheterna jamfors inte heller separat, utan
forvaxlingsbarheten anses i stéllet vara en produkt av likhet i dessa tva
avseenden. Med andra ord innebér det att ju storre markeslikhet, desto
mindre behdver likhet foreligga mellan varorna for att forvéaxlingsbarhet ska
foreligga, och vice versa; detta har inom norden kallats Produktregeln.
Denna traditionella nordiska princip har bekraftats vara tillamplig pa
varumarkesdirektivet av EU-domstolen i Lloyd Schuhfabrik mot Klijsen
Handel*.*®

Bernitz m.fl. menar att det ar omajligt att faststalla nagon bestamd regel for
nar varumarken kan anses vara forvéxlingsbara. Anledningen till detta &r att
risken for forvéaxlingar inte bara ar beroende av likheten mellan markena
och varuslagen, utan paverkas ocksa av andra faktorer, sasom typen av
produkter (kapital- eller konsumtionsvaror), hur kdpen gors, vilken image
som varumarkena representerar och omsattningskretsarna.*®

Forvaxlingsbedomningen gors med utgangspunkt fran en fingerad
genomsnittskonsument av den aktuella typen av vara. Denna fingerade
konsument ska anses normalt informerad samt skaligen upplyst och
uppmarksam.*’ Det kan samtidigt anses normalt att konsumenten ser
varumarket som en helhet och sallan adgnar sig at att undersoka detaljerna —
de har ofta inte heller mojligheten att jdamfora de bagge markena samtidigt.
Tva varumarken kan alltsd anses forvéaxlingsbara aven i det fallet att

* Artikel 4 & 5 varumarkesdirektivet

2 Artikel 4(1)(a) & 5(1)(a) varumarkesdirektivet .

*% C-291/00 LTJ Diffusion mot Sadas Vertbaudet.

# C-342/97 Lloyd Schufabrik mot Klijsen Handel, se nedan.

** Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 272f.

*® Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 273.

" Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 273, se C-48/05 Adam Opel AG mot Autec AG punkt 1.
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olikheterna ar tydliga vid en direkt jamforelse, eftersom konsumenten i
méanga fall fr forlita sig p& en oklar minnesbild av market.*®

Forvéxlingsbegreppet innefattar risken for att ett yngre marke kommer att
associeras med ett aldre marke.*® 1 Sabel mot Puma fastslog dock domstolen
att enbart den omstandigheten att allméanheten skulle kunna associera tva
varumarken genom att det foreligger en likhet mellan deras
begreppsinnehall inte i sig &r tillrackligt for att det ska anses foreligga en
risk for forvaxling.>® Domstolen valde dock att papeka att ju stérre det aldre
varumarkets sarskiljningsformaga ar desto storre blir samtidigt risken for
forvaxlingen. P4 samma satt kan likheten mellan méarkenas konceptuella
innehall 6ka om det aldre varumérket &r sarskilt kant.>*

For figurmarken &r det i forsta hand synintrycket som blir avgorande for
forvaxlingsbedémningen. Det finns dock ingen huvudregel att marken med
samma motiv automatiskt &ar forvéxlingsbara — varumaérkesskyddet
innefattar inget motivskydd.>> EU-domstolen har dock i ett mal funnit att tva
marken som béda forestallde granar kunde anses vara férvaxlingsbara.>®

Ett mérkes farger kan spela en viktig roll vad géller figurméarken. Levin
menar att en svart/vit registrering i princip borde tacka alla farger och
fargsammanséttningar, medan en fargangivelse vid registreringen normalt
utgdr en inskrankning i omfattningen. | dagslaget ar det enligt EU-regler
mojligt att fa fargkombinationer eller undantagsvis (som namnt ovan) en
enda farg som sadan registrerad.>

| Libertel mot Benelux Merkenbureau®® uttalade sig domstolen att en farg
kan ha sarskiljningsformaga for vissa varor och tjanster under
forutsattningen att kriterierna i Sieckmann-testet ar uppfyllda. For att avgora
vilken sarskiljningsformaga (och vilket skyddsomfang) en viss farg kan ha
som ett varumarke ar det nédvéandigt att beakta det allménna intresset att
inte otillborligen begransa tillgadngen till farger for andra aktorer for
liknande varor eller tjanster. Men om fargen som varumérke enligt den
bestdamda omsattningskretsen ar dgnad att utvisa ett specifikt kommersiellt
ursprung kan registrering vara méjlig.>®

Vad géller avgoranden om varuslagslikhet finns det mer begréansad
vagledning att finna i EU-domstolens praxis. | Canon Kabushiki Kaisha mot
Medro-Goldwyn-Mayer sade domstolen allmént att “det &dldre maérkets
sarskiljningsformaga, och sarskilt omstandigheten att det ar kant” skall

*8 C-342/97 Lloyd Schufabrik mot Klijsen Handel, gallande det tyska varumarket “Lloyds”
och det nederléndska varumarket “Loint’s”, vilket fanns vara forvéxlingsbart.

*9 Artikel 4(1)(b) & 5(1)(b) varumarkesdirektivet

%0 C-251/95 Sabel mot Puma.

>! Sabel mot Puma punkt 24.

°2 Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 276.

*3 C-488/06 P, L & D mot OHIM.

5 Levin (2011) s. 465.

%5 C- 104/01 Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau.

% Levin (2011) s. 465.
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beaktas. De sade &ven att det kan finnas en risk for forvaxling nar
“allminheten anser att ifragavarande varor eller tjanster har olika
framstallningsorter. En sadan risk for forvéaxling kan daremot uteslutas om
det inte forefaller finnas nagon risk for att allmanheten uppfattar det som att
varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag eller i
forekommande fall frén foretag med ekonomiska band”.>” Damvaskor har i
ett fall funnits att inte vara av liknande varuslag som damskor, varfor
varurgé;irket Sissi Rossi inte kunde finnas vara forvaxlingsbart med Miss
Rosi.

2.4.2 Utvidgade skyddet for kanda marken

Medlemslander  har  ocksd  mdjligheten  enligt  artikel  5(2)
varumarkesdirektivet att infora ett utvidgat skydd for k&nda varumarken,
nagot som gjorts i t.ex. Sverige i 1 kap 10 § 1 st. p. 3 VmL och i
Storbritannien i artikel 10(3) TMA 1994. Det hér skyddet stracker sig langre
an till ren varuslagslikhet och ger det kdnda mérkets innehavare mojligheten
att forbjuda annans bruk av ett liknande kannetecken som drar otillborlig
fordel av eller utan skélig anledning ar till skada for varukannetecknets
sarskiljningsférmaga eller renommé.>

Det s.k. Chevy-malet fastslog att ett marke ska anses vara val ansett om
market &r kant bland en betydande del av den relevanta personkretsen.
Domstolen menade dock att man inte kunde faststalla en viss procentuell
andel av denna krets inom vilken kannedom skulle rada for att
anseendeskyddet skulle fa effekt. Den sade daremot att alla relevanta
omsténdigheter ska beaktas och sarskilt det dldre markets marknadsandel,
marknadens omfattningen och det geografiska omradet som market anvands
inom osv.®

Det finns inget krav pa varuslagslikhet eller krav pa att varorna ska vara
olika, eller att markena ens ar forvaxlingsbara.®* Det avgorande &r istéllet att
graden av likhet mellan de bada méarkena &r sa stor att den berorda
allmanheten far uppfattningen att det existerar ett samband mellan
varumarkena.®? Intrdng i skyddet for kanda varumarken existerar under
forutsattningen att det yngre ké&nnetecknet drar otillborlig fordel av det dldre
markets sarskiljningsformaga eller anseende eller annars ar till skada for
nagot av dessa. Bernitz m.fl. papekar att det maste finnas nagon form av
”snyltning, nedsvértning eller urvattning for att intrdng ska féreligga.”63.

Huruvida skada faktiskt foreligger eller inte ska bedémas med utgangspunkt
I uppfattningen hos den krets som det kdnda market vander sig till. Ror det

>’ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Medro-Goldwyn-Mayer.
%8 C-214/05 Sergio Rossi mot OHIM.

% Levin (2011) s. 469.

%0 ©-375/97 General Motors mot Yplon (Chevy-mélet).

%1 Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 279.

®2.C-252/07 Intel mot CPM.

% Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 279.
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sig & andra sidan om fragan om det yngre market drar otilloorlig fordel av
det k&nda market &r det uppfattningen hos kretsen som det yngre mérket
vénder sig till som ska ses som avgorande.®

2.4.3 Anvandningskriteriet vid intrang

Ensamratten till ett varumarke innefattar som tidigare sagt en ratt for
rattighetsinnehavaren att férhindra nagon annan &n innehavaren av market
fran att anvanda varumarket. Exempel pa vad som omfattas av
anvandningsbegreppet ges i direktivet i artikel 5(3) och innefattar bland
annat a) att anbringa tecknet pa varor eller forpackningar; b) utbjuda varor
eller tjanster till  forsdljning, marknadsféra dem eller lagra
dem/tillhandahalla dem; c) att importera eller exportera varor under tecknet,
eller d) att anvanda tecknet p& affarshandlingar och i reklam.®

Bernitz m.fl. menar att i princip all anvandning i niringsverksamhet” kan
omfattas av anvandningskravet.®® | England har det daremot traditionellt
funnits ett krav att mérket maste “anvindas som ett varumérke” (“use in a
trademark sense”’) eller pa ett annat varumarkesliknande satt. Aven om en
viss otydlighet tycks rada kring detta krav menar MacQueen m.fl. att
utveckling av europeisk praxis pa omradet pekar mot att
anvandningsbegreppet 4r nara sammanknutet till varumarkets funktioner.®’

Ett viktigt rattsfall rérande anvandningskriteriet var Arsenal Football Club
Plc mot Reed.?® Tvisten uppkom pé grund av att Reed sélde souvenirer och
annan memorabilia relaterande till fotbollsklubben som innehade de
registrerade varumirkena “Arsenal” och “Gunners”. Arsenal menade att
detta anvandande av Reed utgjorde ett intrang i dess registrerade ensamrétt
till markena. High Court menade dock att Reeds produkter inte visade pa
nagot ursprung frin Arsenal. Med andra ord anviinde inte Reed mirket ”som
ett varumarke”, utan snarare i association med klubbens souvenirer — som
ett uppvisande av lojalitet.®

Malet togs upp till EU-domstolen. Domstolen fann att det inte var mojligt
for en part att forsvara sig mot det pastadda intranget med argumentet att
anvandandet av ett varumérke som tillh6rde en tredje part inte utgjorde ett
intrang pa dennes ratt bara for att anvandandet skedde for att uttrycka
lojalitet eller tillhorighet till fotbollsklubben. Anvéndandet innebar att den
grundlaggande funktionen (ursprungsgarantin) hos varumarket paverkades.
Genom att sélja souvenirer med varumérket Arsenal skapades en
uppfattning att det fanns en materiell koppling mellan varan och Arsenal.
Trots att Reed vid sin forséljningsbod skyltade att det inte var officiella
produkter, menade domstolen att det fortfarande fanns en mojlighet att en

* Intel mot CPM, se Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 279.
% Se 1 kap 10 § 2 st VmL, artikel 10 TMA 1994.

% Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 280.

%7 MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 651.

68 C-206/01 Arsenal Football Club Plc mot Reed.

% MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 652f.
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konsument skulle tolka det som att produkten anda kom fran Arsenal,
speciellt om de séljs i ett senare led eller fran en annan plants an dar skylten
fanns angiven.”

Nar tvisten ater upptogs i den nationella domstolen tolkade den engelska
domstolen testet som gavs av EU-domstolen pa sa satt att det inte handlade
om varumarkesanvéandning, utan huruvida mérkesanvandningen innebar en
risk for skada pa ursprungsgarantin. Anvandandet av Arsenal i fallet fanns
ha skapat en l&nk mellan Arsenal och varan. Att méarket enbart anvandes for
att visa lojalitet eller tillhorighet fanns vara irrelevant vid bedémningen om
varumYz'irkes grundfunktion — ndmligen den ursprungsgaranti som den
utgor.

2.4.4 Inskrankningar i varumarkesratten

Den kanske viktigaste inskrankningen i innehavarens ensamratt till
varumarket ar att denne enbart far forbjuda tredje part som i
naringsverksamhet anvéander tecknet eller ordet. Det kan saledes inte
betraktas som varumarkesintrang nar en person marker sina egna privata
foremal med en annan parts varumarke.’? Anvandandet av ett varumérke i
politiska debatter, religiosa ceremonier eller akademisk forskning uppnar
troligtvis inte kravet pa “ndringsverksamhet” si ldnge det inte har en
kommersiell natur.”® Naringsverksamhetskravet utgdr ett ganska vitt
begrepp inom kanneteckensratten. Nordell menar att anvandning av ett
kannetecken i ett avsattningsframjande syfte &r att anse som anvandning i
naringsverksamhet. Han kommenterar samtidigt att gransdragningen mellan
anvandning i naringsverksamhet och annan anvandning fortfarande ar
relativt oklar.™

I Arsenal Football Club Plc mot Reed sade domstolen att anvandningen av

ett tecken hade skett i nadringsverksamhet, eftersom anvandningen inte
[skett] privat utan i samband med en affarsverksamhet som syftar att ge
ekonomisk vinst.”” Ser man till rattsfallet kan man klart se skiljelinjen
mellan att marka sina egen privata egendom och att utbjuda denna egendom
till forsaljning.

Ensamrétten kan bara innefatta kdnnetecknets anvéndning som medel att
sérskilja varor eller tjanster. Som exempel kan tas att ett figurmarke i
anvandning som ett prydnadsmonster inte utgor varumarkesintrang.’® |
Adidas mot Fitnessworld fann domstolen att om den berérda allménheten

70.C-206/01 Arsenal Football Club Plc mot Reed

" MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 653.

"2 Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 281.

® M. Senftleben, European Union (EU), i Committee on Development and Intellectual
Property (Senftleben (ed.)), Study on misappropriation of Signs, CDIP/9/INF/5, ss. 264-
280, pd s 266.

P, J. Nordell, Varumarkesrattens skyddsobjekt. Om ordk&nnetekcnets mening och
referens (Stiftelsen MercurlUS, Stockholm 2004) s. 398.

7> C-206/01 Arsenal Football Club Plc mot Reed punkt 40.

"® Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 281.
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endast uppfattar ett tecken som en utsmyckning sa kan inte
varumarkesinnehavarens ensamrétt omfatta anvandningen som sadan.”’

Det kan anses tillatet att samla pa varuméarken pa samma satt som man kan
samla pa frimarken, det ar vidare tillatet att stalla ut och visa sin samling (av
t.ex. Coca Cola burkar). Aven om en sddan visning kan ha professionella
drag, menar Levin att det faller utanfor varumaérkesratten, eftersom market
anvands i en annan kapacitet an som just sérskiljande k&nnetecken i
naringsverksamhet.”

| varumarkesdirektivet artikel 6 aterfinns uttryckliga bestammelser om vilka
inskrankningar i ensamrétten till ett varumarke som kan anses vara tillatna.
Bland annat far varumarkesinnehavaren inte hindra tredje man att i sin
naringsverksamhet bruka sitt eget namn eller adress, att anvanda uppgifter
om varorna eller tjansternas art, kvalitet eller beskaffenhet, geografiskt
ursprung m.m. | Gerolsteiner Brunne mot Putsch’® véackte innehavaren av
varumarket Gerry talan vid domstol dar och havdade att anvandningen av
beteckningen Kerry Spring for mineralvatten utgjorde intrang i dess
ensamratt. Kerry Spring var namnet pa den kélla déar vattnet hade sitt
ursprung. EU-domstolen menade att réattighetsinnehavaren i en sadan
situation enligt artikel 6(1) enbart har mojlighet att ingripa mot
anvéandningen av det geografiska ursprunget om den anvéndningen som
skett hade gjorts i strid med god affarssed.®

Av artikel 6(c) foljer vidare att innehavaren inte far forbjuda nagon att
anvanda varumérket om detta &r nddvéndigt for att ange en varas eller
tjansts avsedda &ndamal, speciellt om det ror sig om tilloehor eller
reservdelar, under forutsattningen att tredje man handlar enligt god
affarssed. Bernitz m.fl. framhéver att speciellt den sistndmnda
inskrdnkningen skapades for att reglera eventuell konkurrens. Det vore en
omojlighet for tillverkare av reservdelar till en specifik produkt (t.ex. bilar)
om tillverkaren inte skulle fd& mojligheten att ange vilken sorts produkt
reservdelen avser.®

| BMW mot Deenik® tillat EU-domstolen att ett foretag som reparerade bilar
av market BMW anvande varumarket (inklusive figurvarumarket), sa lange
denna anvéandning inte medférde att allménheten fick uppfattningen att det
forelag nagot slags samband mellan reparatéren och BMW. EU-domstolen
har vidare uttalat sig att tredje mans anvandning av en annans varumérke &r
nddvandig om anvandningen i praktiken &r det enda séattet att ge
allménheten fullstandiga och begripliga upplysningar rérande produktens
avsedda 4ndamal. Detta sades i Gillette mot LA-Laboratories®® dar

" C-408/01 Adidas mot Fitnessworld.

"8 Levin (2011) s. 472.

9 C-100/02 Gerolsteiner Brunne mot Putsch.
8 Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 281.

8 Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 281f.

82 C-63/97 BMW mot Deenik.

8 C-228/03 Gillette mot LA-Laboratories.
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domstolen gick vidare med att precisera vad som i sammanhanget kan anses
som god affarssed. Anvandningen av den andres varumarke strider mot god
affarssed om market anvands pa ett sadant satt att detta kan ge intrycket av
att det foreligger ett affarsméssigt samband mellan den tredje mannen och
varumarkesinnehavaren, om anvéandningen drar otillborlig fordel av
varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé, eller om anvandningen
misskrediterar varuméarket.>*

Det ar viktigt att notera att det inte &r tillatet att genom s.k. degenerativ
anvandning bruka nagon annans varumarke for att darigenom karakterisera
sin egen vara, vilket framgar av Gillette mot LA-Laboratories. Vid
jamférande reklam anvander ofta annonsoren en konkurrents varumarke for
att kanneteckna den egna varan. Enligt O2 mot Hutchinson®® kan det vara
tillatet med jamforande reklam om det &r acceptabelt enligt de sarskilda
bestammelserna pa det omradet (marknadsratten), varigenom anvandningen
av konkurrentens varumarke ocksé kan anses tillaten.®

8 Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 282.
8 €-2/00 02 mot Hutchinson.
% Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 283.
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3 Varumarken och Internet

3.1 Inledande kommentar

Kommersialiseringen av Internet har lett till att ett flertal fragor har véckts
rérande anvandandet av varumarken i cyberspace. Vissa av dessa kan pa
liknande satt uppkomma i den analoga varlden medan andra former av
anvandning ar unikt for det granslésa Internet.®” Dessa frdgor har varierat
beroende pd om det har handlat om anvandandet av ett varumarke av en
tredje part i s.k. metataggar®®, domannamn eller i nyckelord vid annonsering
som sker pa sokmotorer. Aven om det i dagslaget ar anvandandet av
nyckelord som ter sig vara den mest aktuella kan det a&ndock anses viktigt att
folja utvecklingen av hanteringen av Internet inom varumarkesratten.

3.2 Domannamn

Doménnamn kan lattast forklaras med liknelsen att de utgér samma funktion
pa Internet som en gatuadress eller telefonnummer gor i den analoga
varlden. Domé&nnamnssystemet mojliggor for Internetanvéndare att skriva in
ett visst doménnamn, som exempelvis www.anguscomp.co.uk, istéllet for
att tvingas skriva in IP-adressen till den webbplats som de soker ta del av.
Det kan samtidigt vara viktigt att notera skillnaden mellan webbglatsen som
sadan och domanplatsen: hemsidor ar belagda pd en doman.*® Doméner
utgors idag av en rad olika generiska (exv. .com) och nationella (exv. .co.uk
for Storbritannien) toppdoméaner. Domannamn tillhor egentligen inte nagon
egendomsklass, utan ar en avtalsrattslig rattighet gentemot de som skoter
registret att avtalsparten far anvanda domannamnet och ha detta
domannamn kopplat till en specifik IP-adress som avtalsparten véljer. *

Varumarkesinnehavare anvander ofta hela eller delar av sitt varumarke i
doménnamn. Varumarken syftar till att markera ett visst ursprung i den
analoga varlden, vilket gor det rimligt att bruka market pa ett liknande satt
pa Internet. Anvandningen av varumarken i doméannamn skapar dock
problem, da domannamnet pa grund av sin tekniska funktion ger ett absolut
monopol pa den specifika toppdoméanen. En varumarkesrétt dr, som tidigare
sagt, ofta begransad till specifika territorier eller varuklasser.”

87 J. Rutter, Online use of trade marks and domain names, i C. Reed & J. Angel (eds.),
Computer Law. The Law and Regulation of Information Technology, 6:e upplagan (Oxford
Unviersity Press, Oxford 2007 ) ss.429-455, pa s. 429.

8 Pa engelska "metatags”. P4 svenska kan dven Gversittningen “metadata” brukas, fast jag
har valt att anvadnda metataggar.

8 Rutter (2007) s. 437f.

% Rutter (2007) s. 438.

%! Rutter (2007) s. 439f.
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Det ledande rattsfallet i England &r British Telecommunications plc v. One
in a Million®. Svaranden hade i fallet képt domannamnen associerade med
ett flertal kdnda mérken i syftet att sélja domanerna till markesinnehavarna.
Detta agerande fann domstolen innebéra “anvindning” i varumérkesréattslig
mening och intrang i rattighetsinnehavarnas ensamratt kunde faststéllas.
Rutter noterar att anvandandet av ett skyddat varumarke i ett domdnnamn
kan innebéara intrang, oavsett om en hemsida faktiskt anvands pa doménen
eller inte.*

3.3 Metataggar

Metataggar &r markorer skriven i kod som ligger bakom en hemsida
(HTML-koden) som inte &r synbar for den vanliga Internetanvéndaren.
Metataggar syftar till att forenkla katalogiseringen av hemsidor for
sokmotorer genom att sammanfatta hemsidans innehall: ju oftare en viss
metatag forekommer i en hemsidas HTML-kod, desto hégre upp placeras
hemsidan pa sokmotorn vid en s6kning pa ordet. Vid valet av metataggar
anvands ofta generella ord sasom bil, antivirus eller liknande. De kan dock
pa samma séatt vara registrerade varumarken som tillhor en tredje part, vilket
resulterar i att A:s hemsida kanske rankas hogt i sokningar pa konkurrenten
B:s varumarke.**

Fragan om metataggar berérdes i det engelska rattsfallet Reed Executive Plc
v. Reed Business Information Ltd*. | fallet hade Reed Executive (RE)
registrerat ordet “Reed” for bemanningsforetag och de anvénde hemsidan
reed.co.uk. En annan aktér pa marknaden, Reed Business Information
(RBI), drev en rekryteringshemsida pa totaljobs.com. RBI anvande ordet
”Reed” pé ett flertal sitt. For det forsta anvéndes orden “Reed Business
Information” med dess logga och uppmanade foretag att kontakta Reed
Business Information for att “annonsera ditt foretags lediga tjdnster”. For
det andra anvéndes orden “Reed” i metataggar ledande till hemsidan
totaljobs.com. For det tredje anvandes market i annonser pa sokmotorns
hemsida som lankade till RBIl:s hemsida. RE véckte talan for
varumarkesintrang och menade att RBI:s agerande var att se som
anvand%(r;de av ett marke som var identiskt eller forvéxlingsbart med deras
marke.

RBI hade anvént orden "Reed Business Information” i dess metataggar och
RE menade att detta utgjorde varumaérkesintrang da det skulle leda till
forvaxling hos allmanheten. Court of Appeal héll inte med och pekade pa att
aven om sadant bruk uppfyllde kravet for anvandning i en
varumarkesrattslig mening kunde det inte skapas nagon risk for forvaxling
eller forvirring hos allmanheten. Enbart faktumet att en hemsida hamnade

%2 British Telecommunications plc v. One in a Million [1998] 4 All ER 476.
% Rutter (2007) s. 441f.

% Rutter (2007) s. 434.

% Reed Executive Plc v. Reed Business Information Ltd [2004] ETMR 56.
% MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 731.
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hogre upp pad en soklista visade inte pa nagon koppling till
mérkesinnehavaren enligt domstolen.?’

Rutter menar att det principiellt kan vara svart att se anvandandet av ett
osynligt marke eller tecken som anvandning i varumarkesrattslig mening for
att darmed skapa grunden for en talan om intrdng.”® Som vi ska se blev
denna teori accentuerad i senare avgoranden kopplade till Googles
AdWords-tjanst i fallet Primakabin.

3.4 Sponsrade lankar (nyckelord)

Sokmotorer som exempelvis Google har annonssystem (i Googles fall
AdWords) som gor det mojligt att visa annonser bredvid sokresultat som
svar pa ett visst sokord. Annonserna bestar normalt av ett kort kommersiellt
meddelande med en lank till annonsorens webbplats. Detta skiljer sig fran
de “normala” eller “organiska” sokresultaten genom att de visas under
rubriken “sponsrade ldnkar” antingen Over eller bredvid de normala
sokresultaten. Google later annonsorer sjalv vélja sokord genom AdWords
vilket resulterar i att deras annonser sedan visas for Internetanvandarna som
svar pa de inskrivna sokorden i sskmotorn. %

Google skoter det automatiserade systemet for valet av sokord och
framstallningen av annonserna, medan annonsdrerna skriver in sokorden,
utformar det kommersiella meddelandet och lagger in lankar till deras
webbplats. Google ger aven annonsorerna tillgang till information
betraffande antalet sokningar avseende de valda sokorden och ger dem
mojligheten att maximera exponeringen av deras annonser. Intikterna fran
AdWords anvénds till att finansiera sskmotorn.'®

Nyckeln till de tvister som uppkommit ar att sékmotorer som Google
mojliggdr for annonsorer att “kopa” nyckelord som é&r identiska eller
liknande de som anvands av en tredje man. Detta mojliggor alltsa
situationen att om en anvandare i Sverige gor en s6kning pd Coca Cola,
dyker det da ovanfor sokningen upp annonser for Pepsi Cola om Pepsi har

kopt nyckelordet ”Coca Cola” *™

EU-domstolen har i en rad avgoranden tagit stillning till fragan om
varumarkesintrang genom och i samband med anvandning av just Googles
AdWords-tjanst. Fragorna som har uppkommit &r bl.a. om anvéandandet av
tredje parts varumarke som ett nyckelord for sin egen produkt eller tjanst
utgdr intrang och om den faktiska sokmotorn ar den som begar intranget.
Jag kommer i det foljande att redogéra for ett par av EU-domstolens
”AdWords-avgdranden”.

% MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 732.

% Rutter (2007) s. 436.

% Generaladvokatens férslag till avgérande i C-236/08- C-238/08 Google France SARL och
Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA m.fl. punkt 9-11.

190 1hid punkt 12f.

101 MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 733.
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3.4.1 Google mot Louis Vuitton

| de forenade malen Google France SARL och Google Inc. mot Louis
Vuitton Malletier SA m.fl.'% (hirefter *Google France”) behandlades en rad
fragor om anvandandet av ett varumarke pa Google AdWords. | det forsta
fallet (C-236/08) handlade det om anvéndandet av de kénda varumérkena
”Louis Vuitton” och ”LV”. Louis Vuitton (Vuitton) hade uppmérksammat
att dess varumarke anvandes som ett nyckelord i reklam fér hemsidor som
salde imitationer av Vuittons produkter. Vuitton véckte talan mot Google
for varumarkesintrang och Google befanns vara skyldiga i bade den franska
tingsratten och Overrdtten. Google Overklagade domen till Cour de
Cassation (Frankrikes hogsta domstol) som vilandeforklarade malet och
begarde ett forhandsavgdrande fran EU-domstolen.*®

Det andra (C-237/08) och det tredje fallet (C-238/08) berdrde pa liknande
satt konkurrenter till réattighetsinnehavarna som registrerade nyckelord som
var identiska med réattighetsinnehavarnas. | det tredje fallet vackte foretaget
har talan inte bara mot Google utan dven mot annonsdrerna, herr Raboin och
herr Tiger. Liksom i tidigare fall befanns alla svaranden skyldiga till
varumarkesintrang i underratterna.'%*

Fragorna som stalldes till EU-domstolen relaterade inte bara till fragor om
varumarken utan &ven om reglerna rérande elektronisk handel.!”® Den
franska domstolen onskade veta huruvida en part som tillhandahaller en
tjanst som AdWords kunde anses uppfylla anvandningskriteriet i artikel
5(1)(a) och (b) i Varumarkesdirektivet. Vidare Onskade de veta om
annonsorens bokning av ett nyckelord i sig utgjorde varuméarkesintrang i
sadana situationer dar nyckelordet Gverrensstimmer med varumarken och
kopplas samman till annonser dér det utbjuds varor/tjanster som aterskapar
eller imiterar varorna/tjansterna som utbjuds av varumarkesinnehavaren.
Slutligen onskade den franska domstolen fa svar pa fragan huruvida
innehavaren av varumarket far forbjuda anvandningen av AdWords enligt
artikel 5(2) Varuméarkesdirektivet.*®

I sin beddmning kom EU-domstolen fram till att Google genom
tillhandahallandet av AdWords-tjansten inte gjorde intrang i innehavarnas
ensamratt till sina varumarken. Argumentet var att visserligen tillhandaholl
Google tredje man mojligheten att anvénda varumaérket, men Google kunde
inte anses ha anvant market i ndgon egen mening pa det sattet som kravs for
att artikel 5 ska vara tillamplig.*”’

102 ©-236/08- C-238/08 Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier
SA m.fl.

103 U, Maunsbach, Reflections regarding place of damage in relation to keyword
advertising, Masaryk University Journal of Law and Technology (Vol. 5:1 2011) ss. 71-82,
pas. 73.

104 Maunsbach (2011) s. 73f.

195 Dessa fragor berorde artikel 14 i Direktiv 2000/13/EC (INFOSOC direktivet). Detta
behandlas dock inte, da det ligger utanfér ramarna av arbetet.

196 Maunsbach (2011) s. 75.

97 Google France punkt 5.1.
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Enligt domstolens resonemang é&r artikel 5(1)(a) tillamplig i de fall en
annonsor anvander ett nyckelord som direkt korresponderar med ett skyddat
marke och ndr annonsoren vidare gor reklam for produkter som kan anses
matcha de produkter som utbjuds under det skyddade varumaérket. Utover
detta maste det visas att det har uppkommit en faktisk skada i relation till
varumarkets funktioner.!® | detta ingdr inte enbart varumarkets
ursprungsangivande funktion, utan &ven varumadrkets ovriga funktioner
sdsom i synnerhet att garantera varornas eller tjénsternas kvalitet eller
kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.”.*®® Enligt domen &r
det tillrackligt att en av dessa funktioner lider skada pa grund av
anvandandet ifraga for att uppfylla kraven for intrang. Emedan den
slutgiltiga fragan om skada i relation till specifika funktioner lamnades till
de nationella domstolarna gav EU-domstolen dessa en viss vagledning, da
de valde att lyfta fram att ursprungsfunktionen &r den som troligast kan
komma att skadas i kontexten av system som AdWords."'® Rérande
ursprungsfunktionen menade domstolen att:

”[v]arumarkets ursprungsangivelsefunktion skadas ndr annonsen inte
mojliggor eller endast med svarighet mojliggor for en normalt
informerad och skéligen uppméarksam Internetanvandare att fa reda pa
om de varor och tjanster som avses i annonsen héarror fran
varumarkesinnehavaren eller fran ett foretag med ekonomiska band
till varuméarkesinnehavaren [egna kursiveringar] eller, tvartom, fran
tredje man.”**",

Detta test baserat pa intrycket frin en “normalt informerad och skiligen
uppmaérksam Internetanvandare” fOr att avgora om det kan finnas en skada
pa ursprungsfunktion kom att vidare definieras i de senare réattsfallen.

Trots att den uppgav reklamfunktionen som en av de relevanta funktioner
som kan komma att skadas, menade domstolen att reklamfunktionen inte
skadades av anvandningen av ett kdnnetecken som ett nyckelord. Domstolen
menade att &en om nagon annonserar varor baserat pa en annans
kdnnetecken, kunde det inte anses ha uppstatt nagon skada pa
reklamfunktionen, da kanneteckensinnehavarens hemsida anda uppvisas
bland de “naturliga” sokresultaten.™

3.4.2 Portakabin mot Primakabin

Ett annat fall var Portakabin Ltd & Portakabin BV mot Primakabin'"
(harefter Portakabin). Det nederlédndska foretaget Portakabin Ltd tillverkade
och salde flyttbara byggnader, for vilket det var &gare till det registrerade
varumidrket ’PORTAKABIN”. Ett konkurrerande foretag, Primakabin, salde

1% Maunsbach (2011) s. 76, se ocks& Arsenal Football Club Plc mot Reed.
199 Google France punkt 77.

19 Maunsbach (2011) s. 76.

1 Google France punkt 84.

12 Google France punkt 91-98.

113 £-558/08 Portakabin Ltd & Portakabin BV mot Primakabin.
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och hyrde ut nya och begagnade flyttbara byggnader. Utdver tillverkningen
och marknadsforingen av sina egna produkter hyrde Primakabin ut och
salde begagnade produkter och bland dessa fanns produkter tillverkade av
Portakabin."**

| sitt anvdndande av AdWords hade Primakabin kopt ordet ”Portakabin”
samt andra varierande stavningar pa ordet for att darmed omfatta aven
resultat som uppkom nér en Internetanvandare gjorde mindre stavfel i
skrivandet av portakabin”. | annonsen gjordes reklam for nya och
begagnade flyttbara byggnader och héar aterfanns ordet Portakabin.
Portakabin véackte da talan vid nationell domstol och havdade att
Primakabin hade begatt intrdng i deras ensamrtt till varumarket.'*

| sitt svar rérande anvandningen av identiska méarken (enligt artikel 5(1)(a) i
varumarkesdirektivet) foljde domstolen i stort resonemanget i Google
France. Ett varumarkes ursprungsangivande eller reklamfunktion kvarstod
som de aktuella funktioner som kan skadas — varav den senare inte fanns
kunna skadas av anvandningen av nagon annans varumarke i tjanster sasom
AdWords.*® Skada pa ursprungsfunktionen ska bedémas utifr&n huruvida
den “normalt informerade och skdligen uppmérksamme Internetanvéndaren”
skulle ha svart att utlasa fran vilken aktor annonsen harstammar ifran, som
tidigare formulerades i Google France.™"’

Gallande fragan om nyckelord med néra felstavade varumarken menade
domstolen att det var upp till de nationella domstolarna att avgéra om
skillnaderna var sa stora att slutanvandarna inte skulle marka detta. 1 de fall
nationella domstolar kommer fram till att varumérkena inte ar identiska, ska
de bedéma huruvida de ar lika i enlighet med artikel 5(1)(b), varefter de far
bedéma huruvida det féreligger en risk for forvaxling.™®

| fallet uppkom ocksa fragor om jamférande reklam och
varumarkesdirektivets artikel 6 rérande begransningarna av ensamrétten till
ett varumarke. | vissa specifika situationer far som tidigare sagt inte
rattighetsinnehavaren forbjuda anvandning av ett marke som stammer
overens med det skyddade kannetecknet. Ett sadant exempel ar nar det ar
nodvandigt for att ange varans avsedda andamal, om detta sker i enlighet
med god affarssed. Domstolens resonemang innebar att i det fallet att en
slutanvandare har svart att klargéra ursprunget (enligt Internetanvandare-
testet), foreligger troligtvis inte god affarssed.™®

En annan fraga gallde artikel 7 i varumarkesdirektivet, vilken séager att
innehavaren av ett varumarke som huvudregel inte far forbjuda anvandande

% Maunsbach (2011) s. 77.

115 ¢, Morcom, Trade marks and the Internet: where are we now?, European Intellectual
Property Review 2012, ss. 40-53, pa s. 43.

118 portakabin punkt 29-32.

Y7 portakabin punkt 34f, Google France punkt 83f.

18 portakabin punkterna 46-50.

19 portakabin punkt 60-68, Maunsbach (2011) s. 78.
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av ett varumarke i relation till varor som har forts ut pa unionsmarknaden
under varumarket av innehavaren. Domstolen noterade hér vikten av att
skydda mojligheten for foretag och konsumenter att kunna salja begagnade
varor via Internet.*?® Innehavaren far enbart motsatta sig sddant anvandande
om det kan anses finnas en risk att det uppstar ett felaktigt intryck av
ekonomiska band mellan innehavaren och aterférsaljaren, eller att
anvandningen allvarligt kan skada markets renommé.*?

3.4.3 Interflora mot Marks & Spencer

Omstéandigheterna i Interflora Inc mot Marks and Spencer plc (harefter
Interflora) var som sadana att Interflora bedriver en internationell
verksamhet dar foretaget saljer blommor via Internet: foretaget hade det
registrerade varumarket Interflora (bade som ett gemenskapsvarumarke
samt nationellt Engelsk marke). Marks & Spencer (M&S) hade kopt ett
antal nyckelord via AdWords for sokordet Interflora, olika kombinationer av
ordet Interflora, Intefloras domé&nnamn och webbadress, for att visa en
sponsrad annons av = M&Ss egen  blomsterforsaljnings-  och
leveransverksamhet. | AdWords-annonserna fran M&S anvéndes dock inte
nagot av dessa sokord “6ppet” i annonsen.

Interflora vackte talan mot M&S i England och h&vdade att anvandningen
av dess registrerade varumarke genom AdWords var att anse som
varumarkesintrang. Nar fallet val nadde upp till EU-domstolen’? féljde
domstolen &n en gang resonemanget i Google France och Portakabin att
anvandningen av ett varumarke i AdWords kan vara anvandning i
varumarkesrattslig mening. Domstolen vidholl liksom tidigare att
”...innehavaren av ett varumarke har ratt att forhindra att en konkurrent,
utifrin ett sokord som &r identiskt med detta varumarke och som
vederbdrande utan varumarkesinnehavarens medgivande har valt ut i en
soktjanst pa Internet, later visa en annons for varor eller tjanster som &r
identiska med som dem for vilka varumirket i friga har registrerats.”*? |
sadana fall far varumarkesinnehavaren endast forhindra denna anvéandning
om det skadar nagon av varumarkets funktioner.'?*

Liksom i tidigare fall kom domstolen fram till att det var upp till de
nationella domstolarna att bedéma huruvida det existerar en risk for skada
for ursprungsfunktionen av ett varuméarke.'?®> Den hanskjutande domstolen
hade stallt frigan om ursprungsfunktionen kunde skadas om annonsen
resulterade i att vissa delar av allmanheten kunde komma att tro att
konkurrenten var medlem i varumarkesinnehavarens kommersiella
natverk.'?® 1 denna kontext framholl domstolen att om Internetanvandare

120 Maunsbach (2011) s. 78.

121 portakabin punkt 94 (3).

122 £-323/09 Interflora Inc mot Marks and Spencer plc.
123 Interflora punkt 27.

124 Supra Google France, Interflora punkt 34.

125 Interflora punkt 46.

128 Interflora punkt 20.
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riskerar att felaktigt fa intrycket att blomsterleveranstjansten som M&S
erbjuder faktiskt ingar i Interfloras natverk kan den ursprungsangivande
funktionen skadas. Det faktum att vissa Internetanvandare kan ha haft
svarigheter att uppfatta huruvida M&S var fristaende i relation till Interflora
rackte i sig inte for att sla fast att ndgon sadan skada har uppkommit. Testet
ska utga ifran den “normalt informerade och skaligen uppmarksamma
Internetanviindaren.”?’. | kontexten av det aktuella fallet noterade
domstolen att Interfloras néatverk bestod av ett stort antal detaljister av
varierande storlek och profil. Under dessa omstandigheter kan det vara
sarskilt svart for en Internetanvandare att, i avsaknad av specifika uppgifter
fran annonsdren, veta om annonsdren ingar i natverket eller j.*?

Utover att erkdnna reklamfunktionen som en av varumarkets skyddsvarda
funktioner (som i tidigare réattsfall, vilket dock enligt domstolens tidigare
utsaga inte kommer till skada vid anvandning i AdWords) utstrackte
domstolen skyddet till att omfatta den s.k. investeringsfunktionen. Denna
innebdr innehavarens anvandning av varumarket for att skaffa sig eller
behalla ett gott rykte for att attrahera konsumenter och skapa lojalitet
gentemot varumarket. Domstolen noterade att i de fall en tredje man
anvander ett kdnnetecken som &r identiskt med varumérket for varor eller
tjanster som ar identiska med dem som varumarket &r registrerat for och
denna anvandning kommer att stéra mojligheten till att forvarva/behalla ett
gott rykte eller kundlojalitet, kan detta skada kannetecknets
investeringsfunktion. Innehavaren av kannetecknet har da en ratt att
forhindra  sadan anvandning med stod av  Artikel 5(1)(a)
Varumérkesdirektivet.?°

| det fall ett varuméarke redan har kommit att atnjuta ett sddant gott rykte har
en skada skett pa investeringsfunktionen nar en tredje man anvander ett
identiskt kannetecken for identiska varor och denna anvandning paverkar
detta rykte och samtidigt dventyrar att det vidmakthalls.**> Domstolen var
dock noga med att poédngtera att det inte kan godtas att en
varumarkesinnehavare far motsatta sig en konkurrents anvandande av ett
kannetecken om det sker inom ramen for lojal konkurrens och med en
respekt for varumaérkets ursprungsangivande funktion. Medfér anvandning
enbart att innehavaren tvingas anpassa sina anstrangningar for att forvarva
eller behalla det goda ryktet kan inget sadant skydd atnjutas. P4 samma sétt
kan faktumet att ndmnda anvandning kan komma att leda till att
konsumenter vander sig fran varumarket inte med framgang goras géllande
av innehavaren for att havda skada pa investeringsfunktionen.™!

Den brittiska domstolen hade ocksa stallt fragor till EU-domstolen gallande
mojligheterna for innehavaren av ett kant varumérke att ha en rétt att
forhindra en konkurrent fran att gora reklam utifran ett sokord som

127 Interflora punkt 49f.
128 Interflora punkt 52.
29 Interflora punkt 60-62.
39 Interflora punkt 63.
331 Interflora punkt 64.
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Overensstammer med varumarket med stdd av artikel 5(2)
varumarkesdirektivet. Domstolen fastslog att Interflora var att anse som ett
kant marke och att M&S anvénde sig av ett identiskt sdkord, varefter artikel
5(2) var tillamplig.

Domstolen kom fram till att innehavaren av ett k&nt varumarke har en rétt
att forhindra en konkurrent som, utan innehavarens medgivande, gor reklam
utifran ett sokord som 6verrensstammer med varumarket nar konkurrenten
harigenom kan anses dra otillborlig fordel av  varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé (snyltning). Pa samma satt kan
anvandningen forhindras nar annonsen ar till forfang for varumarkets
sarskiljningsformaga (urvattning) eller renommé (nersvartning).

Gallande fragan om urvattning menade domstolen att anvandningen av ett
kdannetecken som sokord inte nodvandigtvis behover leda till en sadan
utveckling att market forlorar sin sarskiljningsférmaga. Nar den skaligen
informerade och uppmarksamme Internetanvandaren kan forsta att de
utbjudna varorna inte har sitt ursprung i varumarkesinnehavarens rorelse
kan det inte anses ha skett nagon minskning av varumarkets
sarskiljningsformaga som foljd. Anvandningen har da enbart tjanat till att
uppmarksamma konsumenten att det finns alternativ i forhallande till vad
innehavaren erbjuder.**

Fragan om Internetanvandarens uppfattning om M&S var sjélvstandigt i
forhallande till Interflora var upp till den nationella domstolen att utreda. |
det fall en sadan separation av foretagen ej kunde goras géllande tvingas den
nationella domstolen samtidigt att beakta huruvida anvandningen av
“Interflora” som ett nyckelord pa Internet haft en sddan paverkan pa
marknaden for blomsterleveranser att det har kommit till att anvandas
synonymt for hela branschen.**

Det konstaterades i fallet att nér en konkurrent till innehavaren av ett
kdannetecken anvander kannetecknet som ett nyckelord i en soktjanst pa
Internet gors detta med syftet att dra fordel av varumarkets
sarskiljningsformaga och renommé. Detta nar en Internetanvandare som gor
en sokning pa varor som omfattas av kannetecknet da tar del av
konkurrentens annonser i form av “sponsrade linkar”.*®* Frdgan &r da
huruvida denna anvandning har agt rum inom ramen av vad som kan anses
vara en sund och lojal konkurrens. Ar svaret jakande skulle innebéra att det
darmed finns en forsvarbar skdlig anledning” enligt artikel 5(2)
varumarkesdirektivet.*®

I de fall en annons visas pa en soktjanst utifran ett sokord som motsvarar ett
kant varumarke, utan att nagon imitation av varuméarkesinnehavarens varor
eller tjanster foreligger, utan urvattning eller nedsvértning och utan att

132 Interflora punkt 80f.
33 Interflora punkt 83.
3% Interflora punkt 86f.
35 Interflora punkt 91.
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varumarkets funktioner skadas, sa kan en sadan anvandning i princip anses
vara inom ramen for en sund och lojal konkurrens och omfattas darmed inte
av artikel 5(2) varumarkesdirektivet.**

3.5 Internetanvandning och anknytning till
ett territorium

Varumarkesrattens territoriella natur och faktumet att varumarken
registreras for skilda varu- eller tjansteklasser har alltid lett till situationen
att innehavaren av ett varumarke har tvingats acceptera forhallandet att en
annan part kan ha ett registrerat kdnnetecken som &r identiskt med det egna i
ett annat territorium. Denna réattighetskonkurrens och samexistens av de
olika markena har alltid avgransats av klargérandet av vad som é&r
forvaxlingsbar anvandning och darmed ett intrang i en annan réttighet. Det
enda undantaget mot denna reglerade samexistens ar for val ansedda eller
kanda varumérken (se artikel 5(2) varumérkesdirektivet); for dessa
varumarken galler skyddet 6ver varuslagslikhetsgranserna och minskar
darmed utrymmet for parallella kannetecken.**’

Gransen for samexistensen av olika rattigheter gors alltsa i huvudregel med
utgang fran nar ett intrang i en annan rattighet kan anses ha skett. For detta
kravs det traditionellt att den intrangsgérande anvandningen har skett i
skyddslandet dar den som for intrangstalan har sin skyddade rattighet.'*®
Nedan kommer jag att redogora for hur rétten i England och Tyskland har
utvecklats for att utréna om en anvandning av ett varuméarke pa Internet
faktiskt har &gt rum inom landet.

3.5.1 Engelsk ratt

Under engelsk ratt kréavs det (liksom andra lander) att anvandning av det
skyddade kannetecknet har skett i Storbritannien for att ett intrang pa den
engelska rattigheten ska kunna faststallas enligt artikel 10(1) TMA 1994. |
Euromarket Designs Inc v. Peters and Crate & Barrel Ltd.***var domstolen
tvungen att ta stallning till fragan om en utlandsk svarande anvéande ett
marke som var identiskt med ett i Storbritannien skyddat varumarke pa sin
hemsida och om detta dd var att betrakta som anvandning inom
Storbritannien. Svaranden i fallet drev en affar i Dublin under namnet
”Crate & Barrel” som silde mobler och hushallsattiraljer. Kéranden var en
amerikansk affarskedja som bedrev verksamhet i Storbritannien dar den var

13 Interflora punkt 91.

137 Maunsbach (2005) s. 41f, det sistnamnda géller dven for Tyskland se T. Bettinger & D.
Thum, Territorial Trademark Rights in the Global Village- International Jurisdiction,
Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet (Part one),
International Review of Industrial Property and Copyright Laws, 11C Vol 31 No 2/2000
$5.162-182, pa s. 288.

138 Maunsbach (2005) s. 42.

39 Euromarket Designs Inc v. Peters and Crate & Barrel Ltd [2000] E.T.M.R 1025.
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innehavare av gemenskapskénnetecknet och det nationella (brittiska)
varumérket ”Crate & Barrel”.*°

Kdranden menade att Peters inkréktade pa dess ensamratt genom
anvandandet av orden Crate & Barrels pa sin hemsida for affaren i Dublin.
Till stod for argumentet att varumarket hade anvants i Storbritannien angavs
att hemsidan kunde nas varlden over. Domaren i fallet héll dock inte med
och ville inte anse att svarandens anvéandning av ordet var globalt i sin
omfattning. Han menade istallet att en Internetanvandare via webben fick
méjligheten att skada in i den svarandes affar i Dublin.*** Det kunde med
andra ord inte vara frdga om nagon anvéandning i Storbritannien. Domstolen
noterade dock obiter dicta att bedémningen hade blivit annorlunda om det
visats att svaranden aktivt sokt handla i England genom att gora reklam eller
regelbundet sélja till England.*?

Bedomningen av anvandning i Storbritannien av ett kénnetecken pa en
hemsida prévades ocksd i 800 FLOWERS Trade Mark'*®, som var ett fall
rOrande en anstkan om registrering av ett varumérke i Storbritannien. For
att kunna registrera market krdvs det att market har anvénts i landet.
Sokanden, ett amerikanskt foretag, menade att foretagets hemsida (dar
kénnetecknet anvandes) hade besokts av kunder fran England som hade
placerat ordrar hos foretaget. Nar hemsidan anvéndes, tog kunderna del av
kannetecknet, varav det kunde anses ha anvénts inom Storbritannien.
Domaren i fallet holl inte riktigt med, utan menade snarare att sjélva idén
om anvéndande inom ett specifikt omrade torde krava mer aktiva atgarder i
det omradet fran anvandaren &n att enbart facilitera mojligheten for andra att

»fora mirket till omradet”.***

Fragan om nar en hemsida kunde anses riktad mot Storbritannien prévades
vidare i Dearlove v. Coombs.’* Efter att ha beaktat existerande praxis pa
omradet kom domaren fram till att placeringen av ett kannetecken pa en
hemsida fran en utlandsk hemsida kan komma att anses som anvéandning i
Storbritannien. Justice Kitchen gick vidare med att sdga att den viktiga
fragan var huruvida den genomsnittliga konsumenten av varan eller tjansten
ifrdga (inom Storbritannien) skulle beakta annonsen och hemsidan som
riktad mot denne. Alla omstandigheter far i dessa fall beaktas och dessa ska
inkludera varan eller tjanstens art, utformning av hemsidan, huruvida
annonsoren faktiskt har salt nagon vara eller tjanst i Storbritannien genom
hemsidan eller annars, samt all annan bevisning om annonsérens uppsat.**®

1403, J. Fawcett & P. Torremans (eds.), Intellectual Property and private International Law,
2:a upplagan (Oxford University Press, Oxford 2011) s. 542f.

! Eyromarket Designs Inc punkt 24.

%2 Fawcett & Torremans (2011) s. 542f.

143 800 FLOWERS Trade Mark [2002] FSR 12.

1% Fawcett & Torremans (2011) s. 543.

%5 Dearlove v. Coombs [2007] EWHC 375 (Ch).

146 Fawcett & Torreman (2011) s. 544, detta prov rorande “riktade hemsidor” blev vidare
anvant i kontexten av ett pastatt patentintrang i Boegli-Gravures v. Darsil-Asp [2009]
EWHC 2690 (Pat).
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3.5.2 Tysk ratt

En tysk domstol fick i Re The Maritime Trademark’ ta stéllning till

problemet att avgora huruvida intrang hade begatts av en dansk svarande
genom dennes hemsida. Svaranden drev ett hotell i Képenhamn och gjorde
reklam for sin hemsida och innehade domannamnet hotel-maritime.dk.
Svaranden skickade ocksa ut reklam till tyska kunder och det gick att vélja
det tyska spraket pa hemsidan. Karanden, agaren av en tysk hotellkedja och
agaren av varumarket MARITIM pa nationell- och gemenskapsniva, vackte
talan i Tyskland om varumarkesintrang.**®

Enligt den tyska ratten kravdes en koppling till Tyskland for att intrang
skulle kunna foreligga. Domstolen kom fram till att det inte fanns nagon
sadan koppling da den tjanst som svaranden bjod ut enbart kunde nas
utomlands. Domstolen fann med andra ord att svaranden inte gjorde intrang
i karandens ensamratt till varumarket MARITIM genom sitt anvandande pa
Internet. Fawcett & Torremans noterar att positionen inom tysk rétt i princip
ar densamma som under engelsk ratt.**

3.5.3 WIPO:s rekommendation

World Intellectual Property Organization (WIPO) har tagit fram en
rekommendation*®® vilken antogs i september 2001. Rekommendationen
syftar till att 16sa problemen som uppstar nar tva rattighetsinnehavare till ett
identiskt eller liknande kéannetecken anvander dessa varumarken pa
Internet.">* Rekommendationen verkar inom ramen fér de nationella
varumarkeslagarna, med ett accepterande av dessas territoriella karaktér och
Internets globala natur. Malet med rekommendationen ar att minska
friktionen mellan dessa tva faktorer genom att gora varumarkesratten

“Internetvinlig”.*?

Rekommendationen fungerar genom tva led. Det forsta av dessa ar kopplat
till det faktum att inget intrang i ett varumarke kan ha skett utan att
varumarket har anvénts i territoriet. Enligt artikel 2 i rekommendationen ska
endast sddan anvdndning som kan ha haft en “kommersiell effekt” anses
vara anvandning inom territoriet. Med andra ord racker alltsa inte en visning
av en hemsida i ett land for att det ska réknas som anvéndning ur en
varumarkesrattslig synpunkt. *3

47 Oktober 2004, mél nr: 1 ZR 163/02, Hotell Maritim

148 Fawcett & Torremans (2011) s. 544, for jurisdiktionsbedémningen i malet se 4.2.3.

19 Fawcett & Torremans (2011) s. 544.

10 WIPO Joint Recommendation Concerning the Protection of Marks, and Other Industrial
Property Rights in Signs on the Internet, kommer fortsatt att hanvisas till endast som
“rekommendationen”.

131 5.C. Wichard, The Joint Recommendatoin Concerning Protection of Marks, and Other
Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, i J. Drexl och A. Kur (eds), Intellectual
Property and private international law — heading for the future (Hart Publishing, Oxford
2005) ss. 257-264, pa s. 258f.

152 Wichard (2005) s. 260.

153 Wichard (2005) s. 260.
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Rekommendationens artikel 3 ger en detaljerad, men ej uttdmmande lista pa
faktorer som kan anses bidra till en “kommersiell effekt”. Sddana faktorer
kan vara nivan av interaktivitet pa hemsidan eller anvandningen av en
specifik toppdoman (som t.ex. .de for en hemsida i Tyskland). Faktisk
leverans av varor till ett visst land kan vara en viktig, men ej nddvéndig,
faktor enligt Wichard. Forberedande av sadana aktiviteter som visar att
hemsidan riktar sig till ett visst territorium kan vara tillracklig — med detta
menas t.ex. val av ett specifikt sprak pa hemsidan, valutan som aterges for
varorna (exempelvis pund sterling for Storbritannien). Faktorer som
disclaimers”, allts& publicering pa hemsidan att t.ex. varor ej saljs till ett
specifikt land, kan anses relevanta men ger inte nagot automatiskt skydd da
leverans till sddana lander fortfarande kan ha skett.™

Det andra ledet i rekommendationen utgors av ett system baserat pa att
ansvar for intrang inte kan goras géllande forran den parten som havdat
intrang meddelar det till den pastddda intrangsgdraren, antagande att
”intlringsgéraren” ager en rétt till kdnnetecknet och detta inte anvandes i ond
tro.

Rekommendationen utgor ett sa kallat ’soft law”-instrument, vilket innebé&r
att emedan den inte utgoér nagon bindande ratt kan den samtidigt anses vara
ett uttryck av internationell konsensus p& omradet.’*® I en studie fran *Max
Planck Institutet for Immaterialrdtt och Konkurrensrétt i Miinchen” menade
man att rekommendationens krav pa “kommersiell effekt” kan anses vara
generellt accepterad och brukas av de nationella domstolarna, oavsett om de
faktiskt hanvisar till rekommendationen eller ej.">’

3.6 Intrangsbeddmningen

AdWords-domarna utgjorde EU-domstolens forsta egentliga prévning av
varumarkesanvandning i dess nya medium: Internet. Darfor utgor en analys
av rattslaget efter dessa domar en naturlig utgangspunkt for en diskussion
kring intrangsbeddmningen pa Internet.

Som né&mnts tidigare ger varumérkesdirektivets artikel 5 tre mdjliga
situationer dar en tredje man kan forhindras att bruka ett varumaérke. For det
forsta ar det situationen dar tredje man brukar ett k&nnetecken som &r
identiskt med réattighetsinnehavarens kannetecken och anvander dessa for
identiska varor eller tjanster ("Dubbel identiska-intrang” enligt artikel

5(1)(@)).

For det andra kan rattighetsinnehavaren hindra en tredje man fran att
anvanda tecken som genom sin identitet eller likhet varumérket och

> Wichard (2005) s. 260.

1% Rekommendationen artikel 9, se vidare Wichard (2005) s. 261f .

156 Wichard (2005) s. 263.

57 Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, Study on
the Overall Functioning of the European Trade Mark System, s. 109.
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identiteten eller likheten hos de varor eller tjanster som tacks av varumarket,
om anvéndningen kan leda till forvaxling hos allménheten (“Forvaxlings-
intrang” enligt artikel 5(1)(b)).

For det tredje, dar market som anvénds ar identiskt med eller liknar
varumarket, men avseende varor och tjanster utanfor dem for vilket
varumarket ar registrerat, ifall kdnnetecknet ar ként i medlemsstaten och
anvandningen drar otillborlig fordel av varumarkets sarskiljningsformaga
eller renommé. (”Ansecendebaserat intrang” enligt artikel 5(2)).

3.6.1 Rattslaget efter AdWords-domarna

Inledningsvis kan det paminnas om att EU-domstolen har funnit att
bokandet av nyckelord som &r identiska med ett varumérke faller inom
ramen for det krav pa anvandning som kravs for att ett intrang enligt artikel
5(1) ska anses bli aktuellt."®® Denna bokning av nyckelordet &r anvéndande
oavsett om annonsen som darigenom uppkommer innehaller kannetecknet'*®
eller om det ar synligt for Internetanvandaren.'®® P4 liknande sétt omfattas
aven anvandning av ett kannetecken dar skillnaderna &r sa sma att de inte
uppfattas av genomsnittskonsumenten (t.ex. medvetna felstavningar av ett
varumarke) av artikel 5(1).*%

| kontexten av artikel 5(1)(a) uttalades det i Arsenal mot Reed att en
forutsattning for att varumarkesintrang ska kunna anses foreligga ar att
nagon av varumarkets funktioner skadas. Den framsta av dessa noterades i
Google France vara ursprungsgarantin. Denna kunde anses skadad nar
annonsen inte mojliggor, eller endast med svarighet mojliggor, for en
normalt informerad och skaligen uppmarksam Internetanvandare att ta reda
pa om de varor/tjanster som annonsen avser faktiskt harror fran
varumarkesinnehavaren eller fran ett foretag med ekonomiska band med
varumarkesinnehavaren, eller det motsatta, dvs. att det harror fran en tredje
part.'®

Darmed menade domstolen att annonsdren pa ett klart satt maste
kommunicera att denne inte har nagot samrére med innehavaren av
varumarkesrattigheten. Logiken utifran detta resonemang, menar Jyrkkid, ar
att annonsoren aldrig kan skada den ursprungsangivande funktionen genom
att enbart vélja ett visst nyckelord.*®

158 Se Google France punkt 73.

9 Interflora.

180 Google France punkt 69.

181 primakabin punkt 47.

182 Google France punkt 84.

103\ Jyrkki®, “But I still haven’t found what I'm looking for” — The ECJ and the Use of
Competitorass Trademark in a Search Engine Keyword Advertising, Helsinki Law Review
2011/1, ss. 129-180, pd s. 142. Jfr mal nr T-1889-12 Déar Goteborgs tingsratt menade att
det saknades sannolika skal for ett varumarkesintrang nar ett foretag hade kopt sin
konkurrents varumarke som sokord pa Google. Detta da varken annonsen eller hemsidan
den lankar till inneholl nagon antydan om en koppling mellan foretagen.
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Utbver detta stadgade domstolen i  Google France att
ursprungsangivelsefunktionen skadas om det kanske inte finns nagon
antydan till ekonomiska band mellan parterna, men annonslanken &r sa
otydlig ifraga om ursprunget att den normalt informerade och skaligen
uppméarksamma Internetanvandaren inte kan veta om annonsdren utgor
tredje man i forhallande till varumarkesinnehavaren eller om han tvartom
har ett ekonomiskt band till varumarkesinnehavaren.'®*

Investeringsfunktionen lyftes fram som en av de funktioner som kan ténkas
skadas nar ett varumarke anvands som ett nyckelord. Detta innefattade som
tidigare namnt nér tredje mans anviandning i ”stor utstrickning” stor
varumarkesinnehavarens anvandning i syfte att forvarva eller bibehalla ett
gott rykte bland konsumenter.*®® Domstolen verkar dock ha satt ett tamligen
hogt krav for att investeringsfunktionen ska anses lida skada, da det t.ex.
inte anses omfatta enbart faktorn att vissa konsumenter valjer att ga over till
en konkurrent. Gransen tycks ga inom ramen for vad som kan anses som

lojal konkurrens”.*

Vad galler forvaxlingsbaserade intrang har EU-domstolen i tidigare fall sagt
att risken for att allmanheten kan tro att produkterna ifraga kommer fran
samma  verksamhet, eller har ekonomiska  kopplingar till
markesinnehavarna, kan innebédra en risk for forvaxling. Middlemiss &
Even menar att forvaxlingsrisken kan existera bade fdre och efter
forsaljningen av varan. Forvéaxlingen kan da besta aven om den réttas till vid
tidpunkten for kopet.'®” Testet for forvaxling lar alltjamt vara ett hdgre krav
an att Internetanvidndaren “med svarighet” kan urskilja ursprunget enligt
artikel 5(1)(a).

Granmar menar att den distinktion som tidigare forekommit mellan artikel
5(1)(a), dir innehavaren kan forhindra anvdndande som skapar “ovisshet”,
och artikel 5(1)(b), som tidigare kravt en risk for forvaxling rérande
produktens kommersiella ursprung, har kommit att bli mer tveksam efter
AdWords-fallen. | EU-domstolens sitt att resonera'® menar han att
forvaxlingsbarheten enligt artikel 5(1)(a) och (b) definieras pa samma satt,
namligen som en svarighet for genomsnittskonsumenten att identifiera
varornas ursprung. Skulle detta innebara att artikel 5(1)(b) &r tillampbar sa
snart konsumenten inte kan avgdra om det existerar ett samband mellan
annonsoren och innehavaren, skulle det innebdra en generell utvidgning av
varumarkesskyddet vid forvaxlingsintréng.*®

184 Google France punkt 90.

185 Interflora punkt 62.

1% Interflora punkt 64.

1%7'5. Middlemiss & R. Even, Trade marks on the Internet. How far does liability extend?,
Practical Law Company (November 2011), ss. 21-32, pa s. 28. Se vidare Arsenal Football
Club Plc mot Reed punkt 57, som handlade om férvéxling efter képdgonblicket.

168 5e exempelvis Interflora, jfr punkterna 34 och 52.

169 C. Granmar, Varumérkesrétten och ratten att annonsera p& Internet, Ny Juridik 4:11, ss.
66-95, pa s. 82f.
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For marken som kan anses kanda'™® utvidgas det skydd som ges utdver

skyddet for méarkets funktioner och forvéaxlingsrisken. | Interflora noterade
domstolen att anseendeskyddet enligt artikel 5(2) omfattar situationen dér en
konkurrent anvéander ett sokord som dverrensstimmer med ett mérke for att
darigenom Oka sin egen forséljning av varor eller tjanster pa sin webbplats,
utan att kompensera innehavaren av market. Detta skydd baseras dock pa att
anvandandet ska ha skett "utan skélig anledning” — det kréavs som tidigare
sagts att det rér sig om imitationer av varorna, att mérket urvattnas eller
nedsvartas och utan att mérkets funktioner skadas.*"*

Granmar ar starkt kritisk till uppdelning av ”imitationer” och “alternativa
varor”. Han menar att sé ldnge det inte ror sig om “slavisk efterbildning” av
en konkurrents vara, framstar uppdelningen narmast som godtycklig. Aven
om priserna pa varorna ofta ar en faktor, menar han att det ar svart att kalla
en billig parfym som paminner om en mirkesparfym for “imitation”, medan
generiska lakemedel som kan séljas i relation till kdnda mérken kan kallas

. 172
“alternativa”.

Det intressanta ar att testet for urvattning utgjordes enligt domstolen av
samma test som anvandes for artikel 5(1). Har ursprungsfunktionen inte
skadats, kan det inte heller ansetts ha skett nagon urvattning av
kannetecknet.'”® | domskalen utvecklade inte domstolen vad som kan riknas
som “nedsvértning”, men Middlemiss & Even menar att detta kan innefatta
situationen nér anvéandningen innebdr att varumérkets attraktionskraft
minskar.*"

Utifran detta kan man argumentera att fall som omfattas av artikel 5(2), som
existerar for att erbjuda ett utokat skydd, samtidigt (i fall som inte ror sig om
imitationer) anda aterkopplas till det test som i ovrigt tycks anvéandas vid
artikel 5(1): namligen testet for huruvida annonsen skapar ovisshet for den
normalt informerade och skéligen uppmarksamma Internetanvandaren.

3.6.2 Den normalt informerade och skaligen
uppmarksamma Internetanvandaren

Det kan finnas behov av att mer ingdende diskutera det test som
konstruerades av EU-domstolen for att avgora om potentiella skador pa
ursprungsfunktionen existerar eller inte vid “dubbel identiska-intrang” (men
som sagt ovan aven verkar vara tillampbart pa andra delar av artikel 5).
”Internetanvandare-testet” ar den mattstock med vilken domstolar kan
avgora ndr en annons ar for vag rérande sitt ursprung for att det ska anses
tillatet.

0 Sypra2.4.2.

171 Se Interflora punkt 91.

72 Granmar (2011) s. 86.

17 Se Interflora, punkt 81.

74 Middlemiss & Even (2011) s. 29.
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En intressanta kontrast kan dras mellan detta nya test och det normala testet
som brukas vid forvaxling. Testet som skapades i Google France baseras pa
Internetanvéandare i allmanhet, om &n skaligen uppméarksamma sadana. |
kontrast har den vanliga konsumenten i fc‘jrvéxlingsbeddmnin%ar begréansats
till konsumenter av de aktuella typen av varor som omfattas.*’

Middlemiss och Even menar att testet paminner starkt om det test som
anvands vid forvéxling eller ’passing off”. Detta tycks sétta ett hogt krav for
“dubbel identiska-intrdng”, trots att nagot sadant krav inte explicit stélls av
lagtexten som sadan. Testet som nu existerar uppstaller ett krav pa att
anviandaren enbart “med svarighet” kan avgdra ursprunget, medan det
tidigare vid ”dubbel identiska-intrang” har presumerats forvaxling. De pekar
pa att i de fall forvirring rérande ursprunget uppstar till foljd av vagheten i
anvandandet av ett nyckelord d&r det samtidigt sannolikt att
forvaxlingsintrang enligt artikel 5(1)(b) skulle kunna faststallas. De noterar
dock att den forvantade kunskapen om kéannetecknet ifraga ska beaktas efter
domslutet i Interflora.!”® Granmar noterar att en annons som anger varor
och tjanster som d&r av samma typ som de varor och tjanster som
varumarkesinnehavaren tillhandahaller marknaden, utan att darmed vara
transparent vad géller produkternas kommersiella ursprung, borde skapa en
ovisshet om deras ursprung.’’’

Jyrkki6 noterar att den abstrakta naturen av ”Internetanvandare-testet” kan
leda till stora problem. Han resonerar att gapet mellan nivan av
Internetanvandares kunskaper kan skilja drastiskt. Vissa anvandare kanske
forvantar sig att vilket sokresultat som helst av ett varumarke kan anses
representera det sokta varumarket i brist pa ett uttryckligt avstandstagande
(t.ex. en sokning pa varumarket “Nike” visar en “Adidas”-annons med
undertexten ”"DET HAR AR INTE EN NIKE ANNONS!”). Fér manga
andra anvandare kan samma uppfattning te sig absurd.'"

Detta argument exemplifieras bast genom att se till de nationella
domstolarnas tillvagagangssatt rorande fragan om nyckelordsanvandning i
kolvattnet av ~ AdWords-domarna. | det  Osterrikiska  malet
Bergspechte'°gjordes inte négon referens till karandens varumarke i den
aktuella AdWords-annonsen — svarandens annons hade enbart texten
“Etiopen med cykel” utan nagon koppling till kéarandens varumaérke.
Oberster Gerichsthof (Osterrikes hégsta domstol) menade att varumarkets
ursprungsfunktion skadades av att det saknades nagon information i
annonsen som klargjorde att det inte fanns nagon ekonomisk koppling
mellan karanden och svaranden. Resonemanget baserades pa att hemsidan
som uppvisades i samband med annonsen var en generisk engelsksprakig
term som syftade till de tjanster som uthjods, utan att nagon koppling kunde
skapas till nagot specifikt foretag. De Osterrikiska domstolarna tycks alltsa

175 Se exempelvis C-48/05 Adam Opel AG mot Autec AG punkt 23.
176 Middlemiss & Even (2011) s. 25.

Y7 Granmar (2011) s. 81.

178 Jyrkki6 (2011) s. 144,

179 Bergspechte OGH, 17 Ob 3/10f, 12 juni 2010.
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kriva en “klargérande indikation” i annonsen eller den uppvisade hemsidan
som skapar en koppling till en specifik verksamhet.'®

De tyska domstolarna verkar & andra sidan argumentera for det motsatta. |
Bananabay™®! behandlade Bundesgerichtshof (Tysklands hogsta domstol)
ett liknande mal, dar svarandens annons och den lankade hemsidan saknade
nagon referens till karandens varumarke. Domstolen fann att inga av
varumarkets funktioner skadades av anvéndningen och noterade att
ursprungsfunktionen inte skadades da en svarandes annons var klart noterad
under kolumnen >Annonser”, vilket var separerat fran de naturliga
sOkresultaten. Faktumet att varken annonsen eller den ldnkade hemsidan
hade nagon referens till karandens varumarke innebar att domstolen fann att
”ingen normalt informerad och skédligen uppmairksam Internetanvandare

kunde anta att ndgot ekonomiskt band” existerade mellan de olika foretagen.
182

Schubert & Clark kommenterar att utifran existerande praxis har de
Osterrikiska domstolarna applicerat en tamligen restriktiv standard géllande
varumarkesintrang som skett med nyckelord, genom antagandet att den
genomsnittliga osterrikiska Internetanvandaren &r oskicklig, naiv och
ofdrstaende gallande faktumet att den sista raden i en annons indikerar
hemsidan till vilken annonsen ar kopplad. De menar att detta stélls i skarp
kontrast till den, utifran de tyska domstolarnas resonemang, genomsnittliga
tyska Internetanvandaren som framstar som skickligare i att navigera
Internet.*®®

Interflora nyanserade dock denna fraga. Domstolen noterade att markets
natur har en klar relevans vid intrangsbedémningen. For det forsta kan den
nationella  domstolen bedéma huruvida denne uppmarksamme
Internetanvandare, utifran marknadens allmant kanda egenskaper, kunde
forvantas kanna till om tredje man ingdr i rattighetsinnehavarens natverk
eller om tredje man faktiskt &r en del av en konkurrerande verksamhet. Om
det inte kan anses allmént kant, far den nationella domstolen sedan gora
beddmningen av huruvida tredje parts annons mojliggjorde for
Internetanvandaren att utréna huruvida de ingick i samma natverk.’® For
det andra utgjorde det faktum att Interfloras natverk bestod av ett stort antal
detaljister av varierande storlekar och profil en forsvarande omstandighet
for en normalt upplyst Internetanvandare att, i brist pa annan information,
avgdra om den tredje parten faktiskt ingick i natverket eller inte.’® Salunda
kan det antas att varumarkets anvandningsomrade eller natur framstar som

180 Jyrkki6 (2011) s. 146, B. Clark, Going Bananas? Bundesgerichtshof decides Bananabay
I1, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2012 Vol 7 no 2, ss.84-86, pa s. 86.

181 Bananabay, | ZR125/07, 13 January 2011.

182 Clark (2012) s. 84f.

183 M. Schubert & B. Clark, Wintersteiger — Austrian Supreme Court refers jurisdiction
question in AdWord cases to the ECJ, Journal of Intellectual Property Law & Practice,
(2011 Vol 6, no 5) ss 288-290, pa s. 289.

8% Interflora punkt 51.

185 Interflora punkt 52.
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relevant for Internetanvandare-testet”. Viktiga bedomningsfaktorer kan da
bli om det ror sig om en kedja, ett natverk, eller en specifik produkt.

| Portakabin redogjorde domstolen for relationen mellan Internetanvéndare-
testet och artiklarna 6 och 7 i varumérkesdirektivet. Domstolen menade att
enbart det sakforhallandet att ordvalet i annonsen pekade pa att sagda
produkt saldes begagnad, i sig inte skapade intrycket att det finns
ekonomiska kopplingar mellan kanneteckensinnehavaren och tredje man.
Jyrkkio havdar att det alltsa kan anses tillatet att salja de markesskyddade
varorna utan att nagon klargérande disclaimer” kan krivas av annonséren.
Han menar darfor att domslutet i Portakabin indikerar att EU-domstolens
mal med inforandet av “Internetanvandare-testet” inte var att uppna en
sadan stranghet mot annonséren som den nationella domstolen i
Bergspechte tycktes krava for att ursprungsfunktionen kan anses skadad.'®®

Det framstar som om det behovs ytterligare vagledning fran EU-domstolen
rorande Internetanvandare-testet” for att darmed undvika denna divergens
mellan nationella domar. Det bor beaktas att den skdligen uppmarksamma
genomsnittliga Internetanvindaren” verkar vara en bredare kategori an den
vanliga hypotetiska konsumenten som anvands vid
forvaxlingsbedémningen, da denne i dessa fall ar en person vél informerad
om marknaden. Skillnader mellan Internetvana kan samtidigt existera vid en
jamfdrelse av medborgare i olika medlemsstater.

3.6.3 Ar AdWords-domarna begransade till
nyckelord?

En fraga som kan vara vard att diskutera ar huruvida domarna som
behandlat varumarkesintrang genom anvandandet av marken som nyckelord
I tjinster som Googles AdWords kan vara direkt (eller analogt) tillampliga
pa anvandningen av varumarken i metataggar. Metataggar &r som namnt
ovan nyckelord eller text som inte i nagon egentligen mening &r synliga for
Internetanvandaren. Det som gor jamforelsen annu tydligare &r att de,
liksom nyckelord i tjanster som AdWords, anvands for att forbattra
positionen som hemsidan ges bland de "naturliga” sokresultaten.

En engelsk domstol behandlade som ovan namnts fragan om just
anvandning av ett varumarke i metataggar utgjorde varumarkesintrang. De
kom fram till att det visserligen var en varumarkesréattslig anvandning, men
att det inte kunde skapa en risk for férvéxling (se artikel 5(1)(b)).*®’

Denna argumentation menar Middlemiss & Even dr att se som konsekvent
med EU-domstolens egen hantering av nyckelorden. Anvéndandet av en
metatag i sig utgor inte intrang i den varumarkesrattsliga ensamratten. Det
maste med andra ord kravas nagonting ytterligare som paverkar funktionen
av kannetecknet. De poangterar dock att analogin inte ska dras for langt da

186 Jyrkki6 (2011) s. 148f.
187 Supra 3.3, Reed Executive Plc v. Reed Business Information Ltd.
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det existerar en skillnad mellan metataggar och nyckelord pa det sattet att
nyckelord men inte metataggar uppvisas i en kolumn bredvid de naturliga
sOkresultaten. Det borde dock finnas utrymme att argumentera for att
ursprungsfunktionen kan komma att skadas nar ndgon manipulerar
metataggar till den punkten att varumarkesinnehavarens hemsida hamnar
langt ner i de “naturliga sokresultaten”.'®® Om inte annat borde det i ett
sadant fall potentiellt vara fullt mojligt att argumentera for att varumarkets
reklamfunktion kan kommit att skadas.

3.6.4 Gransoverskridande varumarkesintrang
genom nyckelordsanvandning

Samtliga domar som hittills har behandlats rérande varumérkesintrang via
anvandning av nyckelord har varit begransade till ett territorium, i den
meningen att bade karande och svarande har haft sin domicil inom samma
jurisdiktion. Fragan kan da uppkomma hur bedémningen skulle ha blivit i
t.ex. Interflora eller Primakabin om svaranden anvande varumérket i ett
annat land.

Lat oss nu aterga till exemplet som anvéandes i inledningen. Det engelska
foretaget Angus Computers har kopt annonser for nyckelorden ”Cernunnos”
och ”Cernunnos Antivirus” genom AdWords for google.co.uk och
google.com. Annonserna lyder “Hunt down the viruses plaguing your
computer with Cernunnos!” for google.co.uk och "Remove any viruses from
your computer, 30 day free trial” for google.com, vilka lankar vidare till
foretagets hemsida www.anguscomp.co.uk.

Det tyska foretaget Cernunos Tech o©nskar nu vacka en talan for
varumarkesintrang pga. anvandandet av deras tyska varumirke ”Cernunos”.
Som det fastslogs i AdWords-domarna utgor bokningen av ett nyckelord
anvandning i varumarkesrattslig mening. Fragan som dock oundvikligen
uppkommer &r huruvida anvandandet faktiskt kan anses ha skett i Tyskland?
Anvandning inom territoriet dar varumarkesratten existerar ar en
grundlaggande forutsattning for att skyddet ska aktualiseras.

Med faktorerna i artikel 3 i WIPO:s rekommendation kan det vara svart att
argumentera for att annonsen pa google.co.uk ar att anse som anvandning i
Tyskland: det ror sig om ett annat sprak, det finns inget som visar pa att
annonsen riktar sig till den tyska marknaden (dven om det gar att na
google.co.uk vérlden éver) och valutan anges inte i den nationella valutan i
Tyskland (€).

Manga liknande argument kan foras dven vad géller annonsen som visas pa
google.com. Man skulle kunna ténka sig att argumentera for att anvandande
av .com doménen som plattform utgor en malsattning att rikta sig till en
global marknad. Accepterar man denna argumentationslinje far dven valet
av sprak mindre tyngd som forsvar, da engelska utgor ett de facto-sprak vad

188 Middlemiss & Even (2011) s. 27.
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galler internationell handel. Lat oss for diskussionens skull anta att det finns
tillracklig koppling till Tyskland for att anvandandet ska kunna anses ha
skett i landet.

Ser man till den tyska domstolens resonemang i Bananabay torde samma
resultat uppsta i detta scenario. Annonsen pa google.com innehaller inte det
skyddade varumarket, ej heller webbadressen anvéander sig av varumarket.
Detta i sig innebér inte automatiskt att ursprungsfunktionen inte kan ha
skadats. Ser man dock till resonemanget i Bananabay innebéar faktorerna
som redovisats i scenariot att Cernunos Tech inte borde ha nagon framgang
med en intrangstalan baserad pa artikel 5(1) Varumarkesdirektivet. Hade
annonsen for .co.uk-domanen anvants pa .com-domanen hade mahanda
resultatet varit annorlunda.

Om vi 3 andra sidan antar att det & Cernunos Tech som anvénder .com
annonsen via nyckelord vore anvandandet av pund sterling (£) tankbart en
indikation att foretaget riktar sin verksamhet mot brittiskt territorium.
Argumentet som sades om ovan vad galler engelska som val av sprak skulle
det pad ett liknande satt vara applicerbart har (att engelska &r det
internationella de facto-spraket). | ett sadant fall vore det mgjligt att
argumentera att den genomsnittliga Internetanvandaren med svarighet skulle
kunna forsta att Cernunos Tech erbjuder separata produkter fran Angus
Computers pa sin hemsida cernunos.com. Markena &r trots allt narmast
identiska och aven varulikheten far anses stor. | sa fall ar det mojligt att
intrang enligt artikel 5(1) kan foreligga.

Om vi ponerar att nagot av markena skulle kunna anses vara kant, borde det
kunna argumenteras att ett intrang enligt artikel 5(2) anda blir beroende av
liknande bedémningsgrunder som vid tillampningen av 5(1)(a). EU-
domstolen tycks ha satt en relativt hdg standard for anseendeskyddets
omfattning vid nyckelordsanvandning — alltjamt kopplat till bedémningen
av den skaligen uppmérksamme och normalt informerade
Internetanvandaren.
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4 Jurisdiktion

I mal som stracker sig 6ver nationella granser, med en svarande i ett land
och en karande i ett annat, blir en domstols forsta uppgift alltid att prova
huruvida den kan anses ha en rétt att utdva jurisdiktion i det aktuella fallet.
Denna uppsats kommer huvudsakligen berdra potentiella intrang som skett
inom Europeiska Unionen.

Den relevanta lagstiftningen for domstolar inom EU i dessa fall dr ”Radets
forordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols
behorighet och om erkannande och verkstéllighet av domar pa privatrattens
omrade”, hirefter forkortat Bryssel 1. Forordningen tillimpas i forhallande
mellan EU:s medlemmar med undantag for Danmark, som inte deltar i EG:s
civilrattsliga arbete men tillampas alltjamt sedan 2007 genom en bilateral
konvention mellan Danmark och EG. Tolkningen av Bryssel 1 har &ven en
effekt for de stater som dar medlemmar i Luganokonventionen, dar
motsvarande regler existerar.®® Luganokonventionen &r en internationell
konvention som innehaller nara nog identiska regler med Bryssel 1 och som
ska tillampas nar svarande har sitt hemvist i en av de tre starterna som ar
medlemmar i den Europeiska Frihandelssammanslutningen (Island, Norge
och Schweiz).*®

| domarna som forkunnats pa omradet har EU-domstolen regelmassigt
hanvisat till att Bryssel 1 reglerna ska tolkas autonomt, dvs. att de har en
egen innebord som é&r skild fran nagot lands nationella juridiska
terminologi.'*

4.1 Artikel 2 = Forum Domicili

Huvudregeln i Bryssel 1 artikel 2 stadgar att talan mot en svarande som har
hemvist i en medlemsstat, om ej annat foljer av foérordningens
bestammelser, inte far vackas nagon annanstans an vid en domstol déar
svaranden har sitt hemvist (forum domicili). Onskar en kérande i Tyskland
vackta talan mot en svarande i England, &r det alltsa i England som talan ska
vdackas enligt huvudregeln artikel 2. For en juridisk person ska dess domicil
anses vara dar den har sitt stadgeenliga sate, huvudkontor eller dér de har sin
huvudsakliga verksamhet.®®> Vad galler fysiska personer ska domstolarna
tillampa nationell lagstiftning for att utrona huruvida parten har sitt hemvist
i en medlemsstat till férordningen.'*?

189 M. Bogdan, Internationell Privat- och Processratt, 7:e upplagan (Norstedts Juridik AB,
Stockholm 2008) s. 132.

190 Fawcett & Torremans (2011) s. 142.

191 Bogdan (2008) s. 133.

192 Artikel 60(1) Bryssel 1.

193 Artikel 59 Bryssel 1.

43



Fordelen med att vacka en talan i svarandes hemvist (till skillnad fran de
alternativa forum som redogdrs for nedan) &r att talan da kan omfatta alla
tdnkbara skador som orsakats kéranden, oavsett var skadorna kan anses ha
uppkommit ndgonstans.**

4.2 Artikel 5(3) — Forum Delicti

Artikel 5 ger mojligheten att undga kraven som uppstalls av huvudregeln i
artikel 2 och uppstéller ett antal undantag dar talan kan véckas vid en annan
stat an forum domicili. Det viktiga att ndmna rdrande dessa undantag ar att
de enbart ar fakultativa — de ber6var saledes inte karanden majligheten att
vacka talan i svarandens hemvistland med stod av artikel 2. Det har i flera
fall poangterats att det ar artikel 5(3) som ar tillampbar vid talan som avser
varumarkesintrang.'*® Regeln om forum delicti i artikel 5(3) stadgar att om
talan avser skadestand utanfor avtalsforhallanden, kan talan véackas vid
domstolen i den ort dar skadan intréffade eller kan intraffa.

En av de forsta och viktigaste fallen som behandlade artikel 5(3) gallande
rekvisitet “ddar skadan intriffade” var Bier mot Mines de Potasse
d’Alsace*®(harefter Bier). Fallet rorde ett franskt gruvbolag som hade
orsakat fororeningar Rhen-floden. Dessa fororeningar ledde till att en
nederlandsk foretagare som anvant vattnet for bevattning i sin
handelstradgard ansdg sig ha lidit skada. Talan vécktes i nederlandsk
domstol och frAgan uppkom om effektsorten’®’ kunde anses omfattas av
ordalydelsen i artikel 5(3). Domstolen kom i detta fall fram till att
undantagsbestammelserna i Bryssel 1 motiveras av ett sérskilt nara samband
mellan tvisten och domstolsorten.*® Slutsatsen var att vid distansskador ska
karanden ha mojligheten att wvédcka talan vid handlingsorten eller
effektsorten.'®

Ett problem som har behandlats i praxis ar hur regeln ska tillampas i fall dar
skadan kan anses ha uppkommit i flera orter. Detta aktualiseras exempelvis
nar forolampande artiklar har figurerat i en tidning som sedan spritts till
flera lander. Handlingsorten sammanfaller i dessa fall normalt med
utgivningsorten medan skadeorten i princip kan existera var an tidningen
har gjorts tillganglig.”® I Shevill mot Presse Alliance SA”* (harefter Shevill)
ansag en person sig ha blivit krankt av innehallet i en tidning som spreds i
flera lander inom EU (Shevill hade sitt hemvist i Storbritannien emedan
svarande hade sitt hemvist i Frankrike). Domstolen menade att kdranden i
sadana fall fortfarande maste ha kvar mojligheten att vélja att vacka talan pa

194 C-68/93 Shevill mot Presse Alliance SA (se nedan).

1% Se t.ex. NJA 2007 s. 287, eller det engelska fallet MéInlycke AB v. Proctor & Gamble
Itd, [1992] RPC 21 (C.A).

196 C.21/76 Bier mot Mines de Potasse d’Alsace.

97 Stundom kallad skadeorten. | detta arbete kommer béda dessa att anvéndas synonymt.
1% Bier punkt 11.

199 Bjer punkt 24f.

20 Maunsbach (2005) s. 135.

201 ©-68/93 Shevill mot Presse Alliance SA.
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effektorten, dvs. skadeorten. Det & domstolen vid effektorten som &r bést
lampad att bedoma eventuella skador som kan ha uppkommit dar, men
domstolen var likvél noga med att podngtera att det enbart skulle bli talan
om att prova skadorna som uppkommit pa skadeorten. Endast svarandens
hemvistort samt handlingsorten &r acceptabla forum for att prova hela
skadestandsfragan, dvs. alla de skador som har uppstatt i samtliga
jurisdiktioner.?%

4.2.1 Negativ faststéllelsetalan

Det var lange oklart huruvida en part genom en negativ faststéllelsetalan
kunde skapa giltig jurisdiktion for en domstol genom artikel 5(3). 1 NJA
2000 s. 273 (det s.k. Flootek-malet) fann Hogsta domstolen att en negativ
faststéllelsetalan, att anvéndandet av en viss teknik inte foll inom
skyddsomradet for en annan parts patentrattigheter, inte omfattades av
artikel 5(3).” Rattslaget klargjordes i och med EU-domstolens dom i fallet
Folien Fishcer AG & Fofitec AG mot Ritrama. Malet vid den nationella
domstolen handlade om att foretaget Folien véckte en negativ
faststéallelsetalan i syfte att genom dom fa faststallt dels att de inte var
skyldiga att upphora med sin forséljningspraxis, dels att de inte var tvungna
att bevilja licens pa tva av sina patent, vilket enligt motparten stred mot
konkurrensratten. Fragorna som hanskéts till EU-domstolen handlade om en
negativ faststallelsetalan faktiskt kunde komma att falla inom ramen for
artikel 5(3).

Domstolen uttalade att i det fallet att en negativ faststallelsetalan syftar till
att faststalla att inget utomobligatoriskt skadestandsansprak foreligger, blir
de “vanliga” rollerna i ett mal om sadant skadestand omkastade. Karanden
blir den som eventuellt ska betala ersattning pa grund av en skadevallande
handling, medan svaranden &r den som eventuellt drabbas av handlingen.
Domstolen kom fram till att om en sadan talan kan motivera anknytning till
den stat dar den skadevallande handelsen intraffade eller dar skadan har/kan
ha intraffat, har domstolen pd en av dessa orter behdrighet att ratteligen
préva malet med stod av artikel 5(3). Negativa faststallelsetalan omfattas
alltsa av artikel 5(3).

4.2.2 Forum delicti pa Internet

Langt innan fragan togs upp av EU-domstolen spekulerade akademiker om
mojligheten att analogt jamfora spridningen av krankande innehall i en
tidning (som i Shevill) med att bega varumarkesintrang genom anvéandning
som skett p& Internet.”>* Med logiken bakom domslutet i Shevill befarade
manga da att om ett varumarke anvandes pa en hemsida inom EU skulle

202 Shevill punkt 24-33.

2% De europeiska domstolarna uppvisade varierande utgéngar, se Fawcett s. 153f.

204 ge t.ex. U. Maunshach, Some Reflexions Concerning Jurisdicion in Cases on Cross-
Broder Trademark Infringements Through the Internet, Stockholm Institute for
Scandinavian Law Vol 47 (2004) ss. 494-512, pa s. 502.
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detta automatiskt vara jurisdiktionsgrundande for en rattighetshavare med
ett ansprak pa varumarket i nigot annat EU land for att vécka talan dar.?®

EU-domstolen kom att bedéma tillampningen av Shevill pa Internet i de
forenade malen eDate Advertising GmbH mot X och Olivier Martinez &
Robert Martinez mot MGN Limited®® (hérefter eDate). Béda fallen
handlade liksom Shevill om pastadda krankningar fran de svarandes sida.
Domstolen borjade sin utlaggning med att erinra sig om grunden for domen
i Shevill, namligen att undantaget i artikel 5(3) baseras pa att det finns ett
sarskilt nara samband mellan tvisten och domstolen i den ort dér skadan
intraffade, vilket gor det befogat att en annan domstol an forum domicili ges
denna behérighet.””” Domstolen kom vidare fram till att spridningskriteriet
som fastslagits i Shevill & mindre anvéandbart i fall av publicering av
innehall pa Internet, da rackvidden av en publicering av material pa Internet
till skillnad fran den traditionella spridningen &r i stort sett obegransad.?%

Artikel 5(3) i Bryssel 1 skulle istédllet tolkas sa att det vid en pastadd
krankning av personlighetsskyddet genom innehallet pa en webbplats ges
den personen som dnskar vacka talan vid domstol tvd majligheter. For det
forsta kan denne vécka en talan om ersattning for hela skadan antingen vid
domstolarna i den medlemsstat dar avsandaren av innehallet ar etablerad
eller i den medlemsstat i vilken ké&randen kan anses ha sitt ’centrum for sina
intressen”.?®® Vad som anses som “centrum for sina intressen” dr vanligtvis
platsen dar personen ar stadigvarande bosatt, men kan &ven innefatta andra
platser om det finns andra relevanta faktorer (sdsom t.ex. yrkesverksamhet)
gor att det kan foreligga ett sarskilt ndra samband med en annan
medlemsstat.**

For det andra kan karanden i stéllet for en talan om erséttning for hela
skadan, aven vacka talan vid domstolarna i varje medlemsstat pa vars
territorium det pad Internet publicerade innehallet &ar eller har varit
tillgangligt. Dessa domstolar &r da endast behdriga att prova talan avseende
de skador som orsakats i den medlemsstat dar den domstolen vid vilken
talan vackts ar belagen.?'! Detta innebar att till skillnad fran spridning av
liknande handlingar pa det “traditionella sittet”, ddr kdrande enbart kunde
vacka talan for hela skadan hos svarandens forum domicili, moéjliggjorde
eDate att en karande som hade blivit utsatt for en krankning pa Internet
kunde vécka talan for hela skadan i sitt eget hemland. Kravet pa att det
krankande verket skulle ha ”spridits” till en annan jurisdiktion utbyttes mot
dr eller har varit tillganglig[t]”.

205 7. Slovékova, International Private Law Issues regarding Trademark Protection and the
Internet within the EU, Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 3,
Issue 1 (2008) ss. 76-83, pa s. 79.

206 ¢.509/09 och C-161/10 eDate Advertising GmbH mot X och Olivier Martinez & Robert
Martinez mot MGN Limited.

27 aDate punkt 40.

208 aDate punkt 48.

29 eDate punkt 52.

219 eDate punkt 49.

21 eDate punkt 52.
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Hogsta domstolen har i Mal O 2256-10 (harefter kallat »Tylden”) bedomt
fragan om tillampningen av artikel 5(3) i Luganokonventionen i samband
med upphovsrattsintrang. | fallet hade ett foto, som en svensk fotograf hade
ensamratt till, anvants utan tillatelse pa en norsk hemsida. Domstolen fann
att k&randen med stod av eDate kunde vécka talan i Sverige for den ideella
skadan som denne lidit av tillgangliggorandet pa Internet av bilden.
Domstolen drog hér paralleller mellan de ideella skadorna som uppkommer
vid upphovsréttsintrang och de ideella skadorna i krankningsmal.

4.2.3 Forum delicti och varumarkesintrang

Ett tidigt fall som senare blev starkt kritiserat var det franska fallet SG 2 v.
Brokat informationssysteme GmbH?*? (harefter Brokat). | Brokat agde bade
ett franskt och ett tyskt foretag rétten till varumirket ’payline” i respektive
lander. Det franska foretaget véckte talan vid fransk domstol for att Brokat
anvinde “payline” pa sin hemsida pa den tyska nationella toppdoménen .de,
spraket pa hemsidan var vidare pa tyska. SG 2 sokte ett
domstolsforelaggande som skulle foérbjuda Brokat att fortsatta med vad SG
2 ansag var ett intrang pa dess ensamratt till varumarket i Frankrike. Den
franska domstolen kom fram till att jurisdiktion kunde grundas pa artikel
5(3) Bryssel 1. De menade vidare att da svarandens hemsida kunde nas éver
hela virlden, kunde platsen dar skadan uppkommer” komma att inkludera
Frankrike. Domstolen forbjod det tyska foretaget att fortsétta att gora
intrdng pa det franska varumdrket genom att anvénda “payline” pd sin
hemsida, och lyckades darmed forbjuda foretaget fran att anvéanda sitt eget
varumarke pé Internet.® Vid tidpunkten stallde sig manga akademiker som
sagt kritiska till ett effektforum baserat pa tillganglighet, da det skulle
begransa manga foretags (till synes berattigade) ratt att anvanda sitt eget
varumarke pa Internet av radsla for att gora intrang pa en annan
rattighetshavare.?** Slovakova menade att en sadan extensiv tolkning av
artikel 5(3) skulle fa en negativ effekt, da foretag skulle bli ovilliga att
anvanda sina egna varumarken pé Internet pga. risken for stamningar.?™

Trots rattsfallets alder utgor Brokat ett utméarkt exempel att anvéanda for att
illustrera riskerna och de eventuella konsekvenser som kan félja av en
extensiv tolkning av domsrattskriterierna i artikel 5(3) vad galler
varumarkesintrang och parallella rattigheter pa Internet.

De tyska domstolarna hade tagit stallning till fragan om jurisdiktion vid
varumarkesintrang pa Internet innan eDate hade tagits upp av EU-
domstolen. | Hotel Maritime-fallet?'® vackte den tyska agaren av varumérket
MARITIM for hotell talan mot en dansk svarande. Den danska svaranden
var dgaren av varumdrket "Hotel Maritime” 1 Danmark och gjorde reklam

?12.9G2 v. Brokat Informationssysteme Gmbh, Nanterre Cour d’Appel, Oktober 13, 1996.
213 lovakova (2008) s. 79.

214 Slovakova (2008) s 79, se Bettinger & Thum (2000) s. 170.

215 Slovéakova (2008) s. 79.

218 Oktober 2004, mal nr: | ZR 163/02, Hotell Maritim.
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for sitt hotell pa sin hemsida (www.hotel-maritime.dk), som kunde visas
dven pa tyska. Dessutom kunde informationsblad pa tyska skickas till
kunder pa forfragan. Domstolen fann att genom att hemsidan kunde nas i
Tyskland (se “tillgédnglighets-kriteriet” som senare fastslogs i eDate) kunde
en tysk domstol ha jurisdiktion att préva tvisten enligt artikel 5(3) i Bryssel
1.

I det svenska fallet NJA 2007 s 287 (Aredal) vécktes talan av ett bolag med
ensamrétt till ett varumérke i Sverige och vissa andra europeiska lander
inom EU mot ett tyskt bolag rérande varumarkesintrang som de menade
hade skett i samtliga dessa lander med stdd av artikel 5(3) Bryssel 1. Hogsta
domstolen fann att den omedelbara skadan i fall av varumarkesintrang
intraffar i skyddslandet. Mot detta stod dock faktorn att inga omstandigheter
pekade pa att nagot agerande fran den svarandes sida i Sverige hade
inneburit nagot intrang i bolagets utlandska varumarkesratter, varfor enbart
provning av den svenska skadan kunde ske i svensk domstol med st6d av
artikel 5(3) Bryssel 1.2 Fawcett & Torremans likstaller det svenska
domslutet med en direkt applikation av Shevill, dvs. att valet av skadeorten
som lampligt forum att préva tvisten fragmenterar alla ténkbara
skadeansprak till respektive territorium. De menar vidare att en karande som
onskar soka skadestand i en medlemsstat for all skada som orsakats i alla
parallella rattigheter far gora sa genom att anvanda artikel 2 i Bryssel 1,
vilket i detta fall hade sammanfallit med Tyskland som val av forum for
tvisten 2!

EU-domstolen kom é&ntligen att préva frdgan om jurisdiktion rérande
varumarkesintrang som skett pa Internet i Wintersteiger AG mot Products
4U Sondermaschinenbau GmbH?'® (harefter Wintersteiger). Wintersteiger
var ett Osterrikiskt foretag som tillverkade och salde skid- och
snowboardservicemaskiner och det var innehavare av varumarket
Wintersteiger i Osterrike. Products 4U var etablerat i Tyskland och aven
detta foretag sysslade med samma typ av verksamhet, men séalde aven
tillbehor till maskiner fran andra tillverkare, bland dem Wintersteiger. Dessa
salufordes som “Wintersteiger-tillbehor” trots att de inte kom frdn eller
godk&ndes av Wintersteiger.

Products 4U bokade ordet “Wintersteiger” som nyckelord i Googles
AdWords-tjanst’®® pa den tyska toppdomanplatsen google.de. Wintersteiger
vackte talan i Osterrike da de menade att Product 4U:s annons pé google.de
utgjorde ett intrang i deras Osterrikiska varumarke och yrkade att foretaget
skulle forpliktas att upphéra med varumarkesintranget. EU-domstolen
anmarkte att det vid en pastadd krankning kan detta skydd goras géllande i
samtliga medlemstater. Skillnaden vad galler varumarkesintrang ar att det
skydd som ges av nationella varumarkesregistreringar &r territoriellt
avgransat att galla endast i registreringslandet. Detta innebdr att innehavaren

2 NJA 2007 s. 287.

218 Fawcet & Torremans (2011) s. 165.

219 £-523/10 Wintersteiger AG mot Products 4U Sondermaschinenbau GmbH.
220 Supra 3.5.
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av varumarket som huvdregel inte kan aberopa detta skydd utanfor
skyddsstaten. 22*

Domstolen menade att det & domstolarna i den medlemsstaten dar
varumarket i fraga dr registrerat som ar bast lampade att anse som behdrigt
forum da de kan anses belagna pa “den plats dar skadan uppkom”
(effektorten). Denna behdrighet ansags vara bast lampad att uppfylla bade
kravet pd forutsebarhet och god rattsskipning.”? Den skadevallande
handlingen i fallet var annonsérens bokning av annonsen som i sin tur ledde
till visningen av annonsen i det senare laget. Domstolen kom fram till att det
ar svart att faststilla exakt var uppladdandet kan ha skett da enbart
lokalisering av servern inte kunde anses vara tillforlitligt da servrars bruk
och platser ar skiftande som bést. Daremot fann domstolen att annonsérens
etableringsort kunde anses vara klart identifierbart och skulle fungera som
den ort dar den skadevallande handlingen skedde. Med andra ord kunde
talan vackas antingen i skyddslandet Osterrike (effektsorten) eller den
platsen dar annonsoren har sin etableringsort (handlingsorten).??® Det
noterades dessutom i malet att provningen av fragan huruvida ett
varumarkesintrang foreligger genom anvéandningen av ett tecken som ar
identiskt med ett nationellt varumarke, pa en webbplats som anvénder en
annan nationell toppdomén &n registreringslandet, omfattas av den
nationella domstolens prévning av saken utifran tillampliga nationella
bestammelser.?%*

4.3 Artikel 6(1) — Forum Connexitatis

Artikel 6(1) ger karande mojligheten att vacka talan mot flera svarande vid
en domstol dar en av de svarande har sitt hemvist. Kravet for att aberopa
sadan jurisdiktion &r att det finns ett tillrackligt nara samband mellan
kdaromalen for att en gemensam handlaggning och dom kan anses pakallad
for att undvika oforenliga domar. Detta ger mojligheten for innehavaren av
en immateriell rattighet att exempelvis véacka en talan mot en aterforsaljare i
en medlemsstat och samtidigt vdacka en talan mot tillverkaren som har sitt
hemvist i en annan medlemsstat.?*®

| Roche Nederland BV mot Primus®®® (harefter Roche) handlade om ett
pastatt intrang i ett flertal nationella patent vilka begatts av olika nationella
foretag inom en koncern. Talan vacktes i Nederlanderna och samtliga
svarande pastaddes ha gjort intrang i en eller flera lander. Domstolen
menade att det inte fanns nagon risk for oférenliga domar da det inte kunde
anses rora sig om samma rattsliga situation géllande intrang som hade
begatts av de olika svarandena. Pa liknande satt menade de att det inte fanns
nagon risk for oférenliga domar, da svarandena var olika och de intrang som

221 Wintersteiger punkt 23-25.

222 \Wintersteiger punkt 27-29.

223 Wintersteiger punkt 34-39.

224 \Wintersteiger punkt 26.

225 Fawcett & Torremans (2011) s 177.

226 £-539/03 Roche Nederland BV mot Primus.
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de hade pastatts begatt, vilka skedde i olika medlemsstater, inte kunde anses

vara samma.??’

| Solvay mot Honeywell?®® (hérefter Solvay) godtogs att talan vécktes mot
flera bolag inom samma koncern for intrdng i samma nationella del av ett
europeiskt patent baserat pa en intrangsgérande handling géallande samma
produkt. Det ansags i fallet existera en risk for att ett nekande svar pa fragan
om artikel 6 var tillamplig i fallet skulle kunna leda till att oforenliga domar
meddelades.

4.4 Artikel 22(4) — Exklusiv jurisdiktion vid
registrering eller validitet

Artikel 22 i Bryssel 1 reglerar fall dar en domstol ges en exklusiv domsratt
over vissa sakfragor. Artikel 22(4) séager att i mal som ror registreringen
eller giltigheten av varumarken, eller liknande réttigheter for vilka kravs
deposition eller registrering, har domstolarna i den medlemsstat dar
depositionen eller registreringen begérts eller har agt rum exklusiv domsrétt.
Regeln &r exklusiv och férhindrar ddrmed prévning vid en annan domstol &n
den som pekats ut av regeln. Dessa exklusiva regler galler dessutom oavsett
var svaranden har sitt hemvist.??® Viktigt att notera &r att artikeln inte ar
tillamplig pa intrangsmal — en domstol kan inte havda jurisdiktion dver en
intrangstvist enligt artikel 22 bara for att den pastatt krankta rattigheten ar
registrerad i landet.?

Anledningen till denna regels existens ar att fragor som galler registrering
av immaterialratter sammanhanger med att detta beviljande kan anses
innefattad i utOvandet av nationernas suveranitet. En provning av en
immaterialrattighets giltighet av ett annat lands domstol skulle komma att
inkrakta p& denna suveranitet.?

| Dujinstee mot Goderbauer?®® konstaterades det att domstolarna i
registreringslandet, genom sin narhet till tvisteféremalet, ar att anses som
bé&st ldmpade att préva tvister som sammanhénger med den aktuella
immaterialratten (i fallet handlade det om patent).”* Den exklusiva
karaktaren understryks av artikel 25, som sdger att om en domstol far ett
mal dar en annan domstol enligt artikel 22 har exklusiv jurisdiktion, ska den
pa eget bevag neka domsrétt.

Anledningen till att detta berors i samband med intrang &r att en talan som
avser intrang i manga avseenden leder till en fraga om markets

227 Fawcett & Torremans (2011) s. 181f. , se vidare ss. 177-188.
228 C-616/10 Solvay mot Honeywell.

229 Maunsbach (2005) s. 173.

%0 Fawcett & Torremans (2011) s. 189.

21 Fawcett & Torremans (2011) s. 15f.

232 ©-288/82 Duijinstee mot Goderbauer.

3 Dujinstee, punkt 22.
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skyddsomfattning och forvéaxlingsbarhet. Varumarkets validitet &r det som
trots allt skapar skyddsomfanget for market. Viktigt i kontexten av denna
uppsats ar ocksa att argument rorande ett markes giltighet eller ogiltighet
uppkommer da det ror sig om gransoverskridande tvister (kanske speciellt i
fall av parallella réttigheter). Innebéar detta att “intrangsdomstolen” inte
langre har en giltig domsratt om fradgan om validitet uppkommer, eller
innebar det enbart att intrdngsmalet kan fortsatta forst efter det att en
beddmning gjorts rorande sannolikheten for att ett forsvar om ogiltighet
lyckas?*%*

| GAT mot LUK?® (harefter GAT) klargjorde EU-domstolen att nar
ogiltigheten av ett varumarke ar en mojlig konsekvens i ett intrangsmal
maste den domstol som prévar intrangstalan enligt artikel 22(4) “’stampa pé
bromsen”. | malet, som rorde en patenttvist, kom domstolen fram till att
artikel 22(4) skulle tolkas sa att den avser alla tvister om registrering eller
giltighet av ett patent, oavsett om fragan har aktualiserats som en rattslig
grund for ett karomal eller som en invandning. Att tillata en utlandsk
intrangsdomstol att préva indirekt huruvida en immateriell rattighet ar giltig
eller ej skulle underminera den tvingande naturen av artikeln. For det andra
menade domstolen att den mojlighet som da skulle potentiellt uppkomma
skulle minska forutsdgbarheten av behdrighetsreglerna, vilket skulle skada
rattssakerheten. Domstolen lyfte dven fram risken for att ett tillatande av en
s&dan provning skulle leda till motstridiga domar.?*

Van Engelen menar att domstolen i GAT inte indikerade exakt vad
domstolen som behandlar intrangsfragan ska gora nar ett argument rérande
en rattighets validitet fors fram. Van Engelen pekar pa att hollandska
domstolar for ett resonemang att domstolen som prévar intrangsfragan i
dessa fall inte forlorar sin jurisdiktion, men far vilandeforklara malet till
dess att den utlandska domstolen har provat frdgan rorande validiteten.
Problemet ligger i att i och med reglerna rérande lis pendens (se nedan) ska
nationella domstolar vilandeforklara mal om dessa redan prévas av en annan
domstol. %’

Alla nationella domstolar har dock inte tolkat reglerna pa samma satt som
de nederlédndska. Fawcett & Torremans hévdar att den hollandska synen
skiljer sig ganska mycket fran den engelska.?*® Det engelska resonemanget
har dominerats av synsattet att nar fragan om ogiltigheten lyfts i domstolen i
England overfors den exklusiva jurisdiktionen till den medlemsstat i vilken
rattigheten ar registrerat. Denna exklusiva jurisdiktion skulle da tacka bade

4 Th. C.J.A van Engelen, The jurisdiction and applicable law in matters of Intellectual
Property, Electronic Journal of Comparative Law, vol 14.3 (December 2010) s. 10.

2% C-4/03 Gesellschaft fiir Antriebstecnik mbh & Co. KG mot Lamellen und Kupplungsbau
Beteilgungs KG [GAT mot LUK]

236 \/an Engelen (2010) s. 10.

27 \/an Engelen (2010) s 11f.

238 Fawcett & Torremans (2011) s. 359.
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frdgan om giltighet och eventuellt intrdnget.>*® Fawcett & Torremans menar
att det radande réattslaget ar olyckligt da det lett till en osakerhet rérande den
faktiska tolkningen av GAT. De pekar pa advokatgeneral Geelhoeds forslag
till avgérande i GAT som den mest troliga tolkningen, dar han utforskade de
olika alternativen gallande en separering av processen nar fragan om
giltighet uppkommer i ett mél rérande intrang.?*

Det forsta alternativet som togs upp var att domstolen som domer i
intrangsmalet overfor hela malet till domstolarna i den medlemsstat dar
rattigheten &ar registrerad. Detta skulle forhindra en eventuell splittring av
malet. Fawcett & Torremans menar dock att det finns flera argument som
talar mot detta alternativ. Karanden har en rétt att véacka talan i ett forum
som denne viéljer enligt reglerna i Bryssel 1. Det ar vidare oklart om det
faktiskt finns nagot verktyg i férordningen som ger nagon domstol réatten att
bokstavligt 6verfora intrdngsmalet till registreringslandet.?*

Det andra alternativet vore att intrangsmalet vilandeforklaras. Fawcett &
Torremans menar att detta borde vara tillatet i den man det inte negativt
paverkar forordningens effektivitet. Fordelarna ar att detta skulle innebéra
att efter det att validiteten provats, kan intrangsmalet ater igen upptas i det
fora som kéranden har valt. Nackdelarna &r att detta kan anvandas som ett
led i en forseningstaktik (se nedan), men de menar att detta kan motverkas
genom mekanismer som resulterar 1 att en eventuell “vintetid” blir
begréansad i omfattning.?*?

Advokatgeneral Geelhoeds sista alternativ var att nar fragan om giltighet
gors i ond tro med avsikt att enbart forsena provningen av malet borde
domstolen som prévar intranget valja att ga vidare med intrangsprévningen
istallet for att vilandeforklara malet. Fawcett & Torremans papekar att detta
inte ar ett strikt alternativ till de tva andra tillvagagangssatten, utan snarare
ett satt att forhindra missbruk av systemet.?*

Det existerar ett flertal andra fragor rérande artikel 22(4) sasom vid vilken
tidpunkt som fragan om giltighet maste uppkomma eller huruvida det spelar
nagon roll hur frdgan om giltighet tas upp i fallet (dvs. om det gors i
karomalet eller genkaromalet, eller om det gors i separata processer). Detta
kommer dock inte i ndgon vidare man utvecklas i detta arbete.?* Det bér
dock noteras att i Solvay fastslogs det att en interimistisk prévning rérande
en talan om gransoverskridande intrdngsférbud enligt artikel 31%* inte

9 Fawcett & Torremans (2011) s. 366, hanvisande till Justice Lewisons uttalande i Knorr-
Brmse Systems for Commercial Vehicles Ltd v. Haldex Brake Product GmbH [2008]
EWHC 156 (Pat).

20 Fawcett & Torremans (2011) s. 368f.

! Fawcett & Torremans (2011) s. 369ff.

242 Fawcett & Torremans (2011) s. 371.

23 Fawcett & Torremans (2011) s. 372.

24 F6r en mer ingéende diskussion rérande dessa fragor, se Fawcett & Torremans (2011),
ss. 372-378.

25 »Interimistiska &tgérder, daribland sakerhetsdtgérder, kan vidtas enligt lagen i en
medlemsstat, far vidtas enligt lagen i en medlemsstat, far begaras hos domstolarna i den
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kunde hindras av artikel 22(4), da domstolen som prévar den interimistiska
talan om giltigheten inte i sig paverkar eller hindrar domstolen med den
exklusiva domsratten att komma till ett slutgiltigt beslut.?*®

4.5 Begransande av Jurisdiktion

4.5.1 Artikel 27 —lis pendens

Bryssel 1 uppstéller vissa begrénsningar for valet av domstol. Den forsta av
dessa ar artikel 27, vars forsta stycke stadgar: ”Om talan vacks vid
domstolar i olika medlemsstater rérande samma sak och malen galler
samma parter [egna kursiveringar], skall varje domstol utom den vid vilken
talan forst vackts sjalvmant lata handlaggningen av malet vila till dess att
det har faststéllts att den domstol vid vilken talan forst véackts &r behorig.”.
Vad som kan anses som “samma sak’™ har funnits att innebdra de fakta och
de rattsliga reglerna som ligger till grund for stamningen.?*’ Artikel 27
koncentrerar med andra ord malen till en stat och undviker darigenom
kostnader och motstridiga utgangar vid tva domstolar i tva skilda
medlemsstater.?*?

Vid intrangsmal som ror parallella rattigheter kan dock fragan uppkomma
om dessa kan anses handla om samma sak. Sdg att Angus Computers véacker
talan i en engelsk domstol och havdar att ett intrang har skett i dess engelska
varuméarke Cernunnos och Cernunos Tech vécker talan mot Angus
Computers i Tyskland for intrdng i dess tyska varumérke Cernunos. Kan de
tva intrangsmalen anses réra samma sak? | sadana situationer menar Fawcett
& Torremans att, mot bakgrund av den installning EU-domstolen har tagit
rérande parallella rattigheter®, en tillampning av artikel 27 troligtvis inte
kommer att aktualiseras. Bada malen kommer da att handla om separata
rattigheter, varfor det inte kan anses handla om samma sak och det skulle
inte uppkomma négon fraga om lis pendens.”° | Roche handlade det om
intrang i ett patent som begatts av en rad svarande i olika medlemsstater.
Domstolen uttalade sig om artikel 6(1) att det vid intrang som begatts i olika
stater inte gar att ... konstatera att samma faktiska situation foreligger,
eftersom det &r olika svarande och de intrangshandlingar som de klandras
for, vilka skett i olika konventionsstater, inte &r desamma”.?®* Nar det ror
pastadda intrang som har skett i olika stater, har intrangshandlingen begatts i
olika stater, vilket gor att omstandigheterna inte &r samma.*?

staten, &ven om domstol i en annan medlemsstat &r behorig att préva malet i sak enligt
denna forordning.”.

240 Splvay punkt 47-51.

247 C-406/92 The owners of the Cargo Lately Laden on Board the Ship Tatry mot The
Owners of the Ship Maciej Rataj.

248 Fawcett & Torremans (2011) s. 193.

249 5e Roche.

0 Fawcett & Torremans (2011) s. 193-196.

21 Roche punkt 27.

2 Fawcett & Torremans (2011) s. 195.
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Fawcett & Torremans menar ocksa att artikel 27(1) kan aktualiseras i fall
nar det sker en stamning for intrdng i en medlemsstat och en negativ
faststéllelsetalan uppkommer i en annan medlemsstat. Detta harleder de ur
en rad europeisk praxis, i den det engelska fallet MoInlycke Health Care AB
v. BSN Medical Ltd®™®, dar domstolen obiter dicta fann att en negativ
faststallelsetalan rérande ett intrang i relation till en produkt handlade om
samma sak som intrangsmalet rérande marknadsforingen av produkten inom
Storbritannien.”**

4.5.2 Artikel 28 — mal som har samband med
varandra

Artikel 28(1) stadgar att: ”Om karomal som har samband med varandra
prévas vid domstolar i olika medlemsstater, far varje domstol utom den vid
vilken talan forst vackts lata handlaggningen av malet vila.” Artikeln berdr
med andra ord situationen dar sakfragan inte ar densamma, men att malen
andock har ett klart samband med varandra, varfor det kan finnas anledning
att vilandeforklara det ena malet. Artikel 28(3) fortsétter med att beskriva att
samband mellan mal kan anses finnas om “de #r si forenade att en
gemensam handlaggning och dom &r pakallad for att undvika oférenliga
domar meddelas som en f6ljd av att kiromdlen provas i olika rittegdngar”.

Fragan som da kan uppkomma igen &r nar tva parter bada har registrerat
varumarket Cernunnos i skilda lander och bada véljer att vacka talan mot
den andre for varumarkesintrang i respektive registreringsland. Skulle detta
innebara att artikel 28 aktualiseras pa grund av att fragorna kan anses vara
sa tatt ssmmankopplade eller skulle en prévning av de bada malen i de olika
landerna skapa en risk for ofdrenliga domar? Fawcett & Torremans menar
att det béattre synsattet, istéllet for det traditionella, vore att grunden for de
tva malen ar densamma vilket skulle innebéra att det borde finnas en risk for
ofdrenliga domar. Daremot tror de, mot bakgrund av tankegangarna i Roche,
att EU-domstolen kommer att resonera enligt den traditionella tanken att
malen handlar om skilda rattigheter vilket skulle innebara att det inte kan
finnas nagon risk for motstridiga domar. De menar att om man accepterar att
parallella réttigheter &r helt olika réattigheter, godtar man samtidigt
konsekvensen att det inte kan finnas négon risk for motstridiga domar.?*®

4.5.3 Relationen till artikel 22(4)

Det existerar en del fragor gallande interaktionen mellan reglerna i
artiklarna 27-28 och reglerna kring den exklusiva jurisdiktionen 1 artikel
22(4). Rattslaget ar i manga av dess fall fortfarande oklar liksom som
mycket annat gallande artikel 22(4). Jag soker inte att besvara fragorna

23 MolInlycke Health Care AB v. BSN Medical Ltd [2010] IL Pr 636.

%4 Fawcett & Torremans (2011) s. 196.

25 Fawcett & Torremans (2011) s. 200f. For vidare diskussion om problemen rérande
artikel 28, se ss. 200-204.
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minutiost, utan enbart belysa deras existens och dess relevans for
intrangsmal.

Om en talan om intrang fors i England och svaranden tar upp fragan om
giltigheten av varumarket i Tyskland, ar artikel 27 da tillampbar? Handlar
sakfragan om intrang i och giltigheten av samma rattighet kan det
argumenteras att malet rér samma sak och det kan aktualisera artikel 27. En
talan om intrang baseras just pa att det finns ett giltigt varuméarke vars skydd
sedan krénkts. Om artikel 27 inte ar tillamplig i slutdndan, kan slutsatsen
anda dras att fragorna ar relaterade varfor artikel 28 kan vara tillamplig.
Skilda domar som exempelvis kommer fram till att ett intrdng i en
varumarkesratt har begatts men att rattigheten samtidigt inte ar giltig kan
aldrig vara forenliga. Kan domstolen i Tyskland vilandeférklara
giltighetsprévningen med hansyn till att det &r i England som talan forst har
vackts? Det framkallar fragan om interaktionen mellan artikel 28 och artikel
22(4) om den exklusiva jurisdiktionen att préva fragor rérande giltighet.?®

| det fallet att det & den andra domstolen dar talan har véckts som kan anses
ha exklusiv jurisdiktion enligt art 22(4) kan denna inte vilandeforklara malet
i vantan pa att den forsta domstolen ska na ett beslut (se artikel 28). Nar blir
artikel 22(4) med andra ord tillamplig?®’ | ovannamnda exempel skulle
domstolen i Tyskland ha en exklusiv jurisdiktion att prova giltigheten.
Domstolen i England skulle da vilandeforklara sin prévning till dess att
giltighetsfragan avgjorts. Artikel 28 kan namligen anses ha ett krav att
domstolen som provar malet forst (den engelska) maste ha befogenheten att
proéva bada fragorna tillsammans, nar detta inte ar fallet kan artikel 28(1) ej
vara tillampbar. Om giltighetsfragan slutar i att rattigheten ar giltig kan
intrdngsprévningen aterupptas i England. 2°

For att ta ett annat exempel kan vi tdnka oss att en negativ faststéllelsetalan
vacks i England av Angus Computers att det inte gor nagot intrang i
Cernunos Techs tyska varumarke. Déarefter vacker Cernunos Tech en talan
Tyskland for intrang pa dess varumarke och Angus Computers anvander
fragan om (det tyska) markets ogiltighet som ett forsvar. Detta far effekten
att tyska domstolar har en exklusiv jurisdiktion att prova fragan om
giltigheten, de kan vidare ocksa ha jurisdiktion att préva fragan om
varumarkesintranget enligt artikel 5(3).

Det sistnamnda ar dock inte nagon exklusiv jurisdiktion. Fawcett &
Torremans menar att det ar oklart om den engelska domstolen i mitt
exempel faktiskt skulle ha mojligheten att vilandeforklara eller Gverfora
malet som provar den negativa faststallelsetalan om fragan om giltighet
uppkommer, inte i anslutning till det egna nationella malet, utan dar den
andra talan har véckts (intrangsmalet och det efterfoljande ogiltighets-
forsvaret i Tyskland). Vad géller provningen av intranget beganget i
Tyskland skulle artikel 27 finnas vara tillamplig (malet rér samma sak).

256 Fawcett & Torremans (2011) s. 378f.
%7 Fawcett & Torremans (2011) s. 380.
58 Fawcett & Torremans (2011) s. 383.
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Efter det att fragan om maérkets giltighet avgjorts och om engelsk domsratt
for den negativa faststéllelsetalan erkénns, maste den tyska domstolen
vilandeforklara och sedan avvisa intrangstalan till forman for den engelska

processen.?*

4.6 Intrangsbeddmningen

I samband med att en domstol ska avgora huruvida en domsréattsregel ska
tillampas eller inte uppkommer samtidigt fragan om vilka materiella regler
som ska anvandas for att avgora detta. Overvagande skal talar for att fragan
om en domstol har domsratt att préva ett mal ska avgdras enligt lex fori,
dvs. lagen i det land dar domstolen &r belagen.”®

Bryssel 1 befattar sig inte med fragor rérande vilka beviskrav som ska
uppstallas for att jurisdiktion ska anses grundat pa forordningen, utom nar
bestamningen av beviskravet kan anses paverka férordningens effektivitet.
Domstolarna ska sjalva prova huruvida de har ratt att ta upp en fraga till
provning.?®* | Sverige 4r det kdranden som har den priméara bevishérdan for
att pavisa sadana omstandigheter som skapar svensk domsréatt. Det kan dock
handa att domsrétten i sin tur ar beroende av omstandigheter som aven é&r
relevanta for talan i sak (s.k. dubbelrelevanta rattsfakta). En sadan fraga kan
uppkomma vid fall av varumarkesintrang, dar godtagbar jurisdiktion i sig
enligt artikel 5(3) ar avhangig att det ska ha skett eller det kan befaras ske
ett varumarkesintrang.?®?

| Sverige galler den s.k. ”pastaendedoktrinen”, vilket innebar att nér en
domstol ska préva sin behdrighet att ta upp ett kdromal, ska de godta de
omstandigheter som karanden aberopar, om det inte & uppenbart att
karandens pastiende saknar grund.?®® I Tylden havdade Hogsta domstolen
att stod for pastdendedoktrinen kan harledas utifrn Shevill.** | England har
man pa liknande satt en viss standard for att ett kdromal ska skapa
jurisdiktionsgrund genom artikel 5 i Bryssel 1. Karanden maste da visa att
det finns “en reell rittsfraga att prova i fallet”?®, vilket ar ett lagre krav an
det wvanliga rekvisitet som annars tillampas vid civilréttsliga
bevisprévningar.?®®

Vid den initiala bedémningen av huruvida en domstol har domsrétt eller inte
tvingas domstolen beakta de faktiska omsténdigheterna i fallet, men det ar
inte en fraga om beddmningen av om ett intrang har skett, utan huruvida den

9 Fawcett & Torremans (2011) s. 383.

280 Maunsbach (2005) s. 75.

201 £-365/88 Kongress Agentur Hagen GmbH mot Zeehaghe BV, se ocks8 Fawcett &
Torremans (2011) s. 145.

262 Bogdan (2008) s. 130.

263 Bogdan (2008) s. 130, se ocks& NJA 2005 s. 586.

264 Mal & 2256-10 (Tylden) s. 9.

25 »serious issue on the merits of the case”, se Seaconsar Far East Ltd v. Bank Markazi
Joumhouri Islami Iran [1994] 1 AC 438, Fawcett & Torremans (2011) s. 145.

266 Fawcett & Torremans (2011) s. 145.
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svarandes handlande kan ha medfort att ett intrdng kan ha skett.®” Ser vi till
utvecklingen som skett rérande intrang eller skada som orsakats genom
Internet ar det enkelt att folja utgangspunkten fran det ursprungliga kriteriet
pa “’spridande” i Shevill till det mer extensiva Kriteriet av att materialet som
publicerats ska vara tillgangligt” vad galler krankning i eDate. Enbart
faktumet att ett pastatt varumarkesintrang kan ha skett genom att en
hemsida, dar ett forvaxlingsbart eller vilseledande marke anvénts, kunde nas
fran skyddslandet, har tidigare ansetts tillrackligt for att grunda jurisdiktion i
Brokat och i Hotel Maritim. Domstolen i Wintersteiger forkastade
tillganglighet som ett domsréattsgrundande kriterium vid varumérkesintrang,
men kom fram till att i situationen som existerade i fallet att effektorten
(skadeorten) vid varumarkesintrang i nationella varuméarken enbart kan
sammanfalla med registreringslandet eftersom den nationella rattigheten inte
kan anses ha nagot skydd utanfor landets territorium. Fragan kan da stallas
om detta egentligen har forandrat rattslaget, da talan i bade Brokat och Hotel
Maritim vacktes i registreringslandet (Frankrike respektive Tyskland).

4.6.1 Omfattningen av artikel 5(3)

Inom doktrinen kritiserades som tidigare sagt resonemanget att enbart
faktumet att en hemsida var tillganglig fanns vara tillrackligt for att en
kdrande onskade vacka talan om varumarkesintrang kunde gora det
rattighetens registreringsland med stod av artikel 5(3) i Bryssel 1, speciellt i
det fallet att det handlade om ett intrang gjort av innehavaren av en parallell
rattighet.®® Den starka kritiken grundar sig enligt mig p& att manga
akademiker och praktiserande jurister inte var tillfreds med en sadan vid
tolkning av effekt-/skadeorten.

Exempelvis Slovakovd pekade pa att tolkningen att “ort didr skadan
intrdffade eller kan intraffa” kom att innefatta territorium i varje stat dar en
hemsida kunde visas, i slutdandan skulle leda till att foretag inte skulle vaga
anvanda sina varumarken pa Internet. Vissa menade att detta inte ar det
korrekta sattet att hantera varumarkestvister pa Internet. Slovakova pekar pa
faktumet att om en varumarkesinnehavares ensamratt kranks pa Internet
leder det till komplexa juridiska problem, bade vad géller jurisdiktion som
lagval 2%

Maunsbach harleder problematiken till att bade handlingar och aktérer kan
vara svara att lokalisera i Internetmiljon. Problem uppkommer i och med att
handlingar och dess potentiella effekter som dessa ger upphov till ar svara
att avgransa till ett specifikt territorium. ”° Han argumenterar att effekt som
sadan inte "forbehallslost [ska kunna] anvéndas som behorighetsgrundande
kriterium”, varav nagon form av tillaggskriterium kan behdvas for att forum
delicti-reglerna i Bryssel 1 ska ges ett andamalsenligt resultat vad galler fall

27 Generaladvokatens forslag till avgérande i Wintersteiger punkt 31.
%68 e Brokat, supra 4.2.3.

259 Slovakova (2008) s. 79.

2% Maunsbach (2005) s. 316.
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som relaterar till Internet.>”* Aven Dinwoodie menar att jurisdiktion dver ett

pastatt varumarkesintrang inte borde baseras enbart pa tillgangligheten av
den intrdngsgdrande hemsidan.*"

EU-domstolen menade pa samma sitt i Wintersteiger att resonemanget, som
anvéandes i eDate, att platsen dér k&randen hade sitt “centrum for sina
intressen” som potentiellt forum for att préva hela skadan enligt artikel 5(3)
var utformat med hanvisning till den speciella karaktaren av en talan om
fortal. Vad galler personliga krankningar, menade de, har man ett skydd mot
en sadan krankning i samtliga medlemsstater. Det skyddet som ges till
nationella varumarken existerar enbart i den staten dar mérket &r
registrerat.”’> Fragan som dé& kraver en diskussion ar om det faktiskt kan
anses finnas ndgon skillnad mellan Wintersteiger och utgangen av domarna
i fall som Brokat dér Frankrike faktiskt var registreringslandet.

4.6.2 Rattslaget efter Wintersteiger

Ser vi till domen i Wintersteiger sades det att prévningen av fragan om
intrang begatts eller inte genom anvéandningen av ett nyckelord som var
identiskt med ett kdnnetecken skulle omfattas av den behdriga domstolens
provning utifrdn materiella bestammelser.?’* Det kan dock vara vart att
diskutera omfattningen och verkningarna av domslutet.

Det forsta som kan diskuteras ar omfattningen av prejudikatet. Ar det
begransat till de specifika omstandigheterna som existerade i fallet? Det
rorde sig om anvandningen av ord som var identiska med kénnetecknet, det
var anvant i reklamsyfte, anvandningen skedde visserligen pa en annan
nationell toppdomadn men med brukande av samma sprak som
registreringslandet (tyska). Alternativt skulle det omfatta dven andra
situationer av pastatt varumarkesintrang som skett genom nagon form av
anvandande pa Internet.

Domstolen sager visserligen att registreringslandet ar den lampligaste
platsen att prova fragan i situationen som existerar i fallet, med hanvisning
till kravet p& forutsagbarhet och god rattskipning.?”® Detta skulle, ryckt ur
sin kontext, kunna anvandas till stod for en mer restriktiv tolkning av
domslutet. Mot detta star dock det starkare argumentet som domstolen for
fram, med hanvisning till tolkningen av varumérkesdirektivet (mer specifikt
domstolens resonemang 1 Google France), att det ar de nationella
domstolarna i registreringslandet som &r bast lampade att préva huruvida det

2! Maunsbach (2005) s. 317f.

22 G, B. Dinwoodie, Private International Aspects of the Protection of Trademarks, WIPO
Doc. No. WIPO/PIL/01/4, s. 59.

273 Wintersteiger punkt 24f.

2 Wintersteiger punkt 26.

27> Wintersteiger punkt 27, dér den engelska versionen talar om ™ ...jurisdiction to hear a
claim of infringement of a national mark in a situation such as that of the main
proceedings... ” vilket kan tankas tolkas som storre fokus pa den specifika situationen,
medan den svenska versionen ter sig mer allman: ”...i en situation som den nu aktuella, som
ror behorighet att préva en talan om intrang...”.
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i situationer som denna faktiskt har begatts ett intrang eller inte.?’

Registreringslandet ter sig onekligen vara det lampligaste forumet att
betraktas som “dar skadan intraffade” enligt Bier.

EU-domstolen menade att talan mot en svarande kunde véckas dér
annonsoren var etablerad. Valet av “etableringsorten” som “handlingsorten”
gjordes utifran vad som kunde anses vara praktiskt lampligt med hansyn till
att information skickas genom servrar och dessa kan ofta vara svara att
lokalisera.”’” Det kan dock diskuteras hur detta korrelerar med
bestdammelsen i artikel 2, som redan ger karanden mojlighet att vacka talan
dar svaranden har sitt hemvist. Det framstar dock, pa det stora hela, som den
mindre oklara delen av domstolens slutsats.

Valet av registreringslandet som effektforum vid varuméarkesintrang hade
lange argumenterats for saval av akademiker®® som nationella domstolar?”.
Domstolen i Wintersteiger papekar att skyddet for ett nationellt varumarke i
princip bara kan géras géllande i registreringslandet.?® Jurisdiktionsfragan i
bade Brokat och Hotel Maritim skulle troligtvis ha fatt samma utgang om
man applicerar domslutet i Wintersteiger (under antagandet att den faktiskt
ger en generell domsrétt for registreringslandet som effektort vid
varumarkesintrang). | bada fallen rorde det sig om ett pastatt intrang i ett
nationellt varumarke, vilket hade inneburit att registreringslandet for den

nationella rattigheten hade haft domsratt enligt artikel 5(3) Bryssel 1.

Fragan kan dock stillas om det vid fall som ror ett pastatt intrang av en
nationell ~ varumérkesrattighet, kan racka utan nagot ytterligare
kvalifikationskrav utdver de skilda nationella beviskraven for att vacka talan
(sdsom den svenska “péstdendedoktrinen”)?®. Rattslaget kan dé tyckas vara
att pastdendet om att en skada har skett eller kan ske racker i fall som
handlar om intrang i ett nationellt registrerat varumarke nar intranget har
begétts p& Internet. Aven om detta inte kan anses vara samma rekvisit som
“tillgénglighet”, forblir slutresultatet detsamma.

Svantesson uttrycker det sa att karaktarsdrag som ar énskvarda géllande
regler inom internationell privat- och processratt ar en noga balans av
motstaende rattigheter, effektivitet, att reglerna ska vara svar att missbruka
och skapa forutsagbarhet.?®> Argument som talar for ett “oreglerat
effektorts-krav” &r att reglerna blir klara och forutsdgbara for
rattighetsagare, det ar sedan upp till de nationella domstolarna utifran
materiella regler att avgdra om ett intrang kan ha skett eller inte.

278 \Wintersteiger punkt 28.

2 Wintersteiger punkt 36.

278 Se R. Hausman, Infringements of industrial Property rights in European international
private law and procedural law,The European Legal Forum (Issue 5/6-2003) ss. 277-286,
pas. 279, U. Maunsbach (2011) s. 80, Fawcett & Torremans (2011) s. 565.

% Se t.ex. NJA 2007 (Aredal), Supra 4.2.3.

280 \Wintersteiger punkt 25.

281 Supra 4.3.

%82 D, Svantesson, Private International Law and the Internet (Kuwer Law International,
Alphen aan den Rijn 2007) s. 59.
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Mot detta star faktumet att parallella rattigheter kan existera runtom i
Europa — den forutsagbarhet som skapas av det oreglerade effektforumet
kan da bli tveeggad till sin natur. Fragan om nackdelarna med ett
effektforum utan krav pa ytterligare kvalifikation skulle utgora en alltfor
vidstrackt grund for domsratt belyses bast med ett exempel. Lat oss sdga att
Cernunnos Tech vill vicka en talan om intrang i relation till samtliga sina
nationella varumarken, eftersom Angus Computers som ndmnt i inledningen
brukar (sitt eget nationella varumérke) ”cernunnos” som ett nyckelord i
Googles AdWords-tjanst. Cernunos Tech kan med stdd av Wintersteiger
valja att antingen vacka talan i samtliga lander dér det har ensamrétten till
market Cernunos, eller vid den orten dar Angus Computers ar etablerade.

Detta skapar mojligheten for Cernunos Tech att missbruka
domsréattsgrunden genom att starta processer i samtliga lander i rent
utpressningssyfte. Cernunos Tech kanske dnskar kdpa rétten till varumarket
Cernunnos i England och péabdrjar darfor (troligtvis kostsamma) processer i
syfte att utova patryckningar och tvinga Angus Computers att ge upp
varumarket.

En mojlighet ar da att pd nagot satt begransa effektforumet for att minska
mdjligheten till "illvilligt missbruk” av domsrittsgrunden. Om eventuella
kvalifikationskrav uppstalls kommer det darmed leda till den svara
gransdragningen som alltid uppkommer vid dubbelrelevanta rattsfakta — hur
grundligt bor domstolen préva existensen av sadana fakta?

4.6.3 Losningar for att begréansa effektforum

I en diskussion rdérande begransandet eller ett kvalificeringskrav for
effektforumet i fall som i Wintersteiger kan det vara vért att inleda med
Generaladvokat Pedro Cruz Villalons forslag till avgorande i Wintersteiger.
Han menade likt domstolen att enbart registreringslandet kan utgéra
effektort vid varumarkesintrang. Han menade dock att enbart situationen att
skadevallande information cirkulerar pa Internet i sig inte ska vara tillracklig
for att dessa domstolar kan anses behdriga att prova talan enligt artikel 5(3).
Den avgorande faktorn fér honom var att den omtvistade informationen
verkligen kunde ge upphov till ett intrang.?

For att avgora var skadan kan anses ha uppkommit kréavs enligt Villalons att
vissa kriterier beaktas. Den avgorande faktorn ar om informationen som
spridits genom Internet “faktiskt kan ténkas fa effekt [egen kursivering]
inom det omrade diar varumérket ar registrerat”. Faktorerna ska kunna
bedomas objektivt, for att darmed urskilja om ett agerande kan tankas fa
effekter p& omréadet.?

283 Generaladvokatens forslag till avgorande i Wintersteiger punkt 25.
284 Generaladvokatens forslag till avgorande i Wintersteiger punkt 27f.
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Som exempel pa faktorer som kan anses relevanta vid denna bedémning
namner han sprak, hur tillganglig hemsidan ar och den svarandes
kommersiella narvaro pad marknaden dar den registrerade rattigheten ar
skyddad. Den geografiska omfattningen av den svarandes marknad borde
enligt honom ocksa faststallas. Omstandigheter som kan anses relevanta for
denna bedémning ar faktorer som nationell toppdoman, lokalisering och
kontaktuppgifter m.m.”®* Han papekade ocksd att EU-domstolen aven i
andra Internetrelaterade sammanhang har valt att anvanda sig av liknande
faktorer for att pavisa att en part har “riktat sig” mot en viss marknad for att
domsrétt ska kunna grundas.“®®

Villalbn menar att hans losning &r forenlig med den grundldggande
principen om territorialitet i varumarkesratten. Han foérsvarar sig mot
argumentet att en sadan provning av faktiska omstandigheter blir alltfor nara
anknutet till provningen i sak, med att kriteriet om “nédvéndiga medel” inte
avser det intrang som har skett, utan huruvida “ett visst agerande kan

medfora intrang [egen kursivering]”.2%’

| doktrin® diskuterades pa ett liknande satt att ett begransande av
effektforumet vore en I6sning i de fall tillgdnglighet framstod som det enda
kriteriet for att skapa domsrétt i fall som omfattas av artikel 5(3). Dessa
argument borde enligt mig pa liknande satt kunna appliceras pa rattslaget
efter Wintersteiger.

Bettinger & Thum redogdr for att det kan finnas argument for att begransa
den universella nationella jurisdiktionen” som uppvisades 1 bland annat
Hotel Maritim & Brokat. Det starkaste argumentet &r att en utldandsk
svarande inte ska behdva involveras i en process i ett fraimmande forum
enbart pa grund av tillganglighet. Ett vanligt forslag pa lésning ar da att det
ska uppstillas ett krav pa, som de definierar det, “tillricklig minimal
kontakt”. Detta skulle innefatta att jurisdiktion endast grundas om en
hemsida “medvetet riktar sig” mot den nationella marknaden, genom
exempelvis anvandandet av en specifik nationell toppdoman (som .de for
Tyskland).?°

Som ett alternativ fordes fram en doktrin, inspirerad av den amerikanska
l6sningen, som baseras pa att det ska kravas nagot slags “kommersiell
effekt” eller att webbsidan ifraga ska rikta sig”?® till ett visst territorium
for att skapa domsréatt dver fragan. En losning som framfordes var att vissa
faktorer som kan anses koppla en hemsida till en jurisdiktion ska vara
vagledande. Som ett exempel har bland annat Wichard foreslagit att WIPO:s

28 Generaladvokatens forslag till avgdrande i Wintersteiger punkt 28f.

286 C- 585/08 & C-144/09 Peter Pammer mot Reederei Karl Schliiter GmbH & Co. KG och
Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver Heller, se nedan.

287 Generaladvokatens forslag till avgdrande i Wintersteiger punkt 30f.

288 Se t.ex. Wichard (2005), Maunsbach (2005)

289 Bettinger & Thum (2000) s. 176f.

%0 g t.ex. M. Geist, Is There a There There: Towards Greater Certainty for Internet
Jurisdiction, 16 Berkeley Technology Law Journal (2002), ss. 1345-1406.

61



rekommendation®* rérande varumarkesanvandning pa Internet borde kunna
anvandas vid jurisdiktionsbedémningar, nar en handling ska lankas samman
med ett visst territorium.?*? Han menar att bedémningen om anvandningen
av ett mdrke har “kommersiell effekt” inom ett visst territorium enligt
artikel 3 i rekommendationen kan vara végledande. Artikel 3 listar som
namnt tidigare sadana relevanta faktorer sasom sprak eller huruvida det &r
en nationell toppdoman eller inte for att avgdra om anvéandandet har fatt
”kommersiell effekt” i territoriet.

Aven Maunsbach har uttryckt att det vid intrdngsmal som skett via Internet
borde kravas nagon form av tillagskriterium for att domsratt ska grundas,
vare sig det ror sig om ett krav pa “medvetet riktade handlingar” eller ett
krav pa “kommersiell effekt”.’*® Vad géller "medvetet riktade handlingar”
menar han att det subjektiva rekvisitet visserligen kan leda till mer
omfattande och ingdende granskningar av sakomstindigheterna nar
domstolen ska prova sin egen behodrighet. Han menar dock att argumentet
for ett sadant kriterium och den flexibilitet som da skapas faktiskt Gvervager
nackdelarna. ”En omedveten effekt av ett Internetrelaterat handlande” borde
enligt honom inte kunna “’ge de den nédvandiga territoriella anknytning som
kan kravas for domsratt.”.**

Smith menar att mottagarorienterade jurisdiktionsregler (vilket inkluderar
effektforum) kan vara oproportionerligt betungande for aktérer som bedriver
sin verksamhet pa Internet. Den som Onskar bedriva verksamhet for enbart
ett specifikt territorium tvingas att ta positiva steg for att pa sa satt forhindra
att handel bedrivs med andra jurisdiktioner.?*

Ett visst stod for Villaléns argument kan hamtas fran EU-domstolens egna
resonemang. | Fotball Dataco m.fl. mot Sportradar Gmbh m.fl.** (harefter
Dataco) handlade tvisten om en engelsk kdrande som menade att den tyska
svaranden hade begatt intrang i dennes upphovsratt genom olovlig
anvandning av Dataco:s databas. Fragan kom att handla om det s.k. sui
generis skyddet”’ gentemot otilldtna férfoganden som ges till databaser,
vilket domstolen noterade (med hanvisning till Wintersteiger) bara kan
aberopas i den medlemsstatens territorium déar skyddet existerar. Det
forutsatter vidare att enbart otillitna forfoganden som skett inom detta
territorium kan omfattas. **® Domstolen noterade har att frdgan om var
forfogandet av data agde rum &ven hade vikt utifran en jurisdiktionell
fragestallning rérande artikel 5(3) i Bryssel 1.2

#1 Supra 3.6.3.

292 \vjichard (2005) s. 264.

2% Maunsbach (2005) s. 319f.

2% Maunsbach (2005) s. 320.

2% G. Smith, Here, There or Everywhere? Cross-border liability on the Internet, C.T.L.R
[2007] 13(2) ss. 41-51, pa s. 42.

2% -173/11 Football Dataco Ltd. m.fl. mot Sportradar Gmbh m.fl.

297 »Ritt av sitt eget slag”.

2% Dataco punkt 26f.

% Dataco punkt 29f.
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EU-domstolen menade att ren tillganglighet genom Internet av data inom ett
berort territorium inte kunde anses uppfylla kraven pa att ateranvandningen
hade skett inom det omrddet**® Den menade att frdgan om ett
(ater)anvandande hade skett inom medlemsstaten berodde pa huruvida det
forekom omsténdigheter som kunde ge stod till slutsatsen att ”forfogandet
visa[de] pa en avsikt hos den som foretagit detsamma att rikta sig till [egen
kursivering] personer som befinner sig i denna medlemsstat”.*** Svaranden
hade i fallet gjort tillganglig informationen i Storbritannien, pa karandens
eget sprak, vilket skiljer sig fran de sprak som normalt anvands i de
medlemsstater dar svarandena var aktiva. Detta var en faktor som gav stod
for slutsatsen att verksamheten riktades sarskilt till Storbritannien.*%?

Det bor dock starkt noteras att hanvisningen som gjordes till artikel 5(3) i
Bryssel 1 enbarts gjordes i domskalen, vilket enligt min uppfattning skulle
klassificera uttalandet av domstolen mer i linje med obiter dicta®® &n
domen som sadan. Resonemanget kan dock peka pa att visa en antydan till
ett accepterande av liknande kriterier, aven om fallet ifraga inte berdrde
varumarkesratter. | Dataco gjordes en analogisk tolkning rérande kriterierna
om “medvetet riktade” handlingar i de férenade malen Pammer och Hotel
Alphenhof*® som handlade om “riktade hemsidor” i kontexten av artikel
15(1)(c) Bryssel 1 som behandlar konsumentforum. | malet anvéndes
liknande kriterier (sprak pa hemsidan, nationell toppdoman) for att bedéma
huruvida néringsidkaren kunde anses ha riktat sin verksamhet mot
konsumenter utanfor hemlandet.

Den 13:e punkten i preambeln till Bryssel 1 redogor sérskilt att det vid
konsumentavtal finns ett incitament att den svagare parten bor skyddas
genom bestammelser som ar formanligare for dennes intressen. Det skulle
vara svart att argumentera att parallella varuméarkesinnehavare skulle ha en
rattighet att erhalla ndgot speciellt skyddsintresse av liknande art som de i
konsumentmal. Mot detta kan det samtidigt argumenteras att en applikation
av denna typen av lagteknisk I6sning pa fragor som ror varumarkesintrang
inte skulle vara forfordelande for konsumenter. Det skulle snarare fungera
som ett exempel pa ett rimligt satt att hantera jurisdiktionsfragor pa Internet.

Pavelka noterar pa dock att i konsumentfall finns det ett noga Gvervagt
skyddsintresse for det allmanna medan samma situation nodvandigtvis inte
existerar for fall som beror utomobligatoriska skadestand. **

%99 Dataco punkt 36.

%01 Dataco punkt 39.

%02 Dataco punkt 42f.

%93 For en forklaring av begreppets anvandning inom EU-rétten, se J. Hettne & 1. Otken
Eriksson (eds.), EU-rattslig metod. Teori och genomslag i svensk rattsillampning, 2:a
upplagan (Norstedts Juridik, Stockholm 2011) s. 53f.

304 C- 585/08 & C-144/09 Peter Pammer mot Reederei Karl Schliiter GmbH & Co. KG och
Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver Heller. En liknande analogisk tolkning av fallet, i
kontexten av ett pastatt varumarkesintrang, gjordes i C-324/09 L ‘Oreal mot eBay punkt 64.
35 T. Pavelka, The Concept of ‘Directed Website’ — a jurisdictional phenomenon
clarified?, ELSA Malta Law Review (Edition 1, 2011) ss. 166-176, pa s. 174.
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5 Analys

5.1 Varumarken i Cyberspace

Det har inte varit en enkel uppgift for domstolar att stka transplantera
analoga begrepp och tillvdgagangssatt till Internet. Medan de
varumarkesrattsliga grunderna ar desamma har anda anvéandandet av
varumarken standigt utvecklats med hjalp av den nya tekniken och de nya
tjanster som darmed uppkommer. Varumarkesrétten har utan alltfér tydlig
vaxtvark overlevt radio, TV och nu Internet med dess oé&ndliga
anvandningsomraden. Det territoriella monopolet for ett visst marke ar svart
att begransa genom Internet, som ger anvandare mojligheten att utan storre
svarighet sprida sitt kommersiella budskap.

Déarfor anser jag att det ar véldigt valkommet att EU-domstolen klargjort
flera av fragorna rérande anvandandet av varuméarken som nyckelord. | vad
som kan tyckas vara ett avsteg fran havdvunna principer rérande dubbelt
identiska varumirken tycks det nu krivas ett visst matt av ”forvéxlingsrisk”
eller snarare en risk for att ursprunget forblir vagt. Att domstolen harmed
beaktat den internationella naturen som oundvikligen uppkommer i
Internetsammanhang ar val avvagt vad galler intrang enligt artikel 5(1)(a).

Déremot kan det vara orovackande om Granmars teori om ett utvidgande av
forvaxlingsintrangets omfattning visar sig vara sann. Om nagot menar jag
att det skulle kunna finnas fog for att satta en hogre (eller atminstone bevara
nuvarande) standard vad galler varumarkesintrang som skett pa Internet.
Anledningen till detta ar risken for att olika aktorer som brukar sitt marke pa
Internet kan komma att bli stdmda for brukandet av sitt eget nationella
marke — skrackexemplet i detta scenario ar Brokat.

Med detta sagt vore det tacksamt om EU-domstolen gav mer detaljerade
riktlinjer rérande “Internetanvandare-testet” for att undvika den stora
divergens som hittills har uppvisats vid ett jamforande av de nationella
domarna som redovisats. "Den genomsnittliga Internetanvéndaren” kan te
sig valdigt annorlunda, enligt min asikt, beroende pa allt fran alder till
nationalitet. Personligen skulle jag stalla hdga krav pa den genomsnittliga
Internetanvandaren, medan det for nadgon som kanske & mindre tekniskt
bevandrad kanske inte skulle krdvas mycket for att ursprungsfunktionen
skulle vara skadad. Jag skulle som huvudregel anta att de “sponsrade
linkarna” aldrig har nagon ekonomisk koppling till det jag soker pa.

Podngen jag soker gora &dr att “Internetanvdndaren” kan te sig véldigt
annorlunda  utifran  alder, teknikintresse och hur  valutvecklat
informationssamhallet &r i olika lander. | jamforelse med konsumenttestet
kan detta vara en mycket smalare och homogen grupp da den &r begransad
till konsumenter som &r intresserade av den aktuella varan, medan en
generalisering av alla Internetanvandare kan vara mycket svarare.
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Det mest intressanta i svallvdgorna av EU-domstolens avgoérande ar vilken
effekt AdWords-domarna kan fa for anvandande av varumarken pa Internet,
speciellt rérande deras eventuella effekt for varumarkesanvandning som inte
handlar om anvéndningen av marken som nyckelord i en s6kmotor. | detta
arbete har jag lyft upp anvandningen av metataggar som potentiellt
applicerbart pa AdWords-domarna och jag skulle sjalv vilja argumentera for
att ett extensivt anvéndande av en annans varumarke som en metatag som
leder till att markesinnehavarens hemsida hamnar langt ner bland de
naturliga soOkresultaten skulle kunna komma att skada markets
reklamfunktion.

Att koppla ett anvandande av ett marke som gjorts pa en hemsida till ett
fysiskt territorium har alltid varit en svarighet som forekommer i
Internetrelaterade sammanhang. For att ett varumarkesrattsligt intrdng ska
ha skett kravs det att handlingen har nagon anknytning till det territorium
inom vilket rattigheten ar skyddad. Som vi har sett tycks manga nationella
domstolar ha anammat WIPO:s rekommendation pa ett principiellt plan,
vilket jag tror gor mycket for att hindra en domstol fran att oberéttigat finna
intrang i en parallell rattighet nar nagot sadant uppsat inte finns. Jag skulle
dock garna se EU-domstolen officellt anamma detta tillvagagangssatt, for
aven om de inte kan préva mal vad géller sakfragan ar deras vagledning
eller acceptans inflytelserik for den ©kande harmoniseringen av
varumarkesratten inom EU.

5.2 Forum Internet

Att uppstélla krav for att en part ska kunna vécka en talan inom ett visst
territorium &r en noga avvagd balansgang. Jurisdiktionsregler ska aldrig
mojliggora for arbitrara domstolsprocesser. | en sadan avvagning star
kdrandens intresse att fa sin talan provad av den domstol den anser &r bast
lampad att avgdra malet mot svarandens intresse av forutsagbarhet och
skydd mot illvilliga domstolsprocesser i ett fraimmande land.

EU-domstolens dom i Wintersteiger var en valkommen bekraftelse av teorin
att enbart registreringslandet kan utg6ra den ort dar skadan intréffade. Vad
som daremot kan anses olyckligt &r att domstolen inte gick vidare med att
diskutera de fragor som advokatgeneral Villalon tog upp i sitt forslag till
forhandsavgorandet. Enligt min asikt kan det tyckas att EU-domstolen
motarbetar sig sjalv pa ett visst plan genom att forst havda att tillganglighet
inte ar tillrackligt for att domsréatt ska finnas, men a andra sidan ger domsratt
till registreringslandet utan nagot ytterligare kvalificerande krav. Som vi har
sett i fall som Hotel Maritim, Brokat och Wintersteiger ar det logiskt att
karanden vill vacka talan dar den nationella rattigheten ar skyddad. Aven
om tillganglighet ar det domsrattsgrundande kravet kan det vara svart att
argumentera att kdrande skulle foredra en domstolsprovning i ett annat fora:
market ar enbart skyddat fran anvandning i registreringslandet. Det enda
logiska alternativet ar om det ror det sig om intrang beganget av en part i ett
flertal nationella rattigheter, dar Shevill som sagt ger kdranden mdojligheten
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att soka skador pa samtliga varumarkesrétter i det land dar svaranden har sitt
hemvist.

Forkastandet av tillganglighet som domsréattsgrundande krav till forman for
registreringslandet ar visserligen en forandring men det skapar &anda ett
slutresultat som &r tillrackligt likt for att jag ska stélla mig kritiskt till det.
Som réttslaget ser ut idag kan en karande valja att vacka talan i varumarkets
registreringsland under forutsattningen att de nationella kraven (exv.
’pastaendedoktrinen” i Sverige) kan anses uppfyllda. Dessa olika nationella
krav ar som tidigare namnt mycket laga och skulle i princip uppfyllas om
det kan faststéllas att mérket har anvénts.

| denna uppsats har jag lyft fram argument som tidigare anvants mot en
domsratt grundad enbart pa tillgangligheten i samband med
varumarkesintrang. Den I6sning som da uppkom var att domsratt enbart
skulle kunna grundas om det kunde visas att anvidndandet “riktade sig till”
eller uppnaddde “kommersiell effekt i ett visst land. Detta skulle pa ett
resonabelt satt begransa omfattningen av effektforumet genom att ett
anvandande pa en hemsida eller dylikt maste rikta sig till ett visst
territorium. Som jag ser det &r Internet ett medium dér eventuella effekter av
anvandning &r oundvikliga pa grund av dess globala natur. For att begransa
missbruk av denna domsratt tordes det darfor stéllas hogre krav an vad det
gors for handlingar som har skett i den analoga vérlden. Ett allt for generdst
alternativt forum enligt artikel 5(3) leder till 6kade komplikationer i de
redan véldigt komplicerade relationerna mellan artiklarna 27-28 och
reglerna om exklusivt forum i artikel 22(4) i Bryssel 1. Det bor paminnas att
enbart faktumet att effektforumet inskrénks inte innebdr att en potentiell
karande helt forlorar sin talesrétt — de har fortfarande méjligheten att vacka
talan vid svarandens hemvist som alltjamt ska utgora huvudregeln vad galler
domsratt.

Det finns visserligen mojligheten att denna kraviésa domsratt for
registreringslandet faktiskt &r begransad till anvéndningen av ord som &r
identiska med ett varumarke pa en nyckelordstjanst. Till detta kan laggas
domstolens obiter dicta i Dataco, som faktiskt ger visst std till teorin att en
hemsida maste rikta sig pa nagot satt till territoriet for att domsratt ska
kunna grundas. Skulle framtiden utvisa att den kravlésa domsratten som
stadgades i Wintersteiger faktiskt ar begransad till att galla enbart i de fall
ror som identiska marken i nyckelord eller liknande (och dérmed faktiskt
inte alls ar kravlos), skulle det finnas utrymme fér EU-domstolen att
utveckla en teori om “riktade hemsidor” 1 kontexten av varumérkesintrdng,
utan att ddrmed bestrida sin egen praxis.

5.3 Konklusion

| detta arbete har jag redogjort for reglerna géllande intrang i ett varumarke,
dess utveckling och nya bedémningsfragor som aktualiserats i samband med
varumarkets anvandning pa Internet. Pa ett liknande satt har jag redovisat
den diskussion som forts roérande vad som kan anses tillrackligt for att en
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domstol ska finnas ha jurisdiktion i fall som ror varumarkesintrang pa
Internet.

Argument som kan foras fram mot allt for detaljerade krav for domsrétt ar
att problemet med dubbelrelevanta réattsfakta uppkommer, dvs. att
domstolen som har att prova sin egen behdrighet oundvikligen kommer att
ta stallning till sakfragan. Jag skulle dock mena, likt advokatgeneral
Villalén, att en sadan provning bor baseras pa huruvida det existerar en risk
for att intrang har begatts.

Som réattslaget ser ut idag kan det ségas att om en talan inte framstar som
uppenbarligen ogrundad, kan karanden véacka talan vid registreringsorten for
att sedan fa provat huruvida varumarket faktiskt anvants inom territoriet.
Efter det ar det upp till den nationella domstolen att prova fragan om ett
intrang faktiskt har skett eller inte.

Jag skulle dock vilja argumentera for att EU-domstolen borde uppvisa
samma forstaelse for realiteten av handlingar om sker pa Internet som de
beaktade i AdWords-avgérandena. Vad som ligger i vagskalen &r dels
markesinnehavarens mojlighet att effektivt kunna skydda sitt varumérke,
mot dels svarandens intresse att inte bli illvilligt stamd utan nagot inslag av
forutsagbarhet. Aven om en talan vicks som sedan misslyckas nar sakfragan
val provas, ar en sadan process i verkligheten alltid pa nagot sétt betungande
for parterna. Som jag lyfte fram i diskussionen rérande jurisdiktion finns det
i dagslaget en mojlighet for sadant missbruk, vilket potentiellt kan anvéandas
enbart i syfte att utova patryckningar pa svaranden. En alltfor stor divergens
mellan grunderna for jurisdiktion och realiteten av hur en talan om
varumarkesintrang potentiellt kan anvandas framjar inte pa nagot satt de
syften eller varden som efterstrédvas inom den europeiska marknaden.
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